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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA GALENICUM VITAE, S.L.U.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VITAE, CLASE 35.—-ereomeeee

Asuncidn, 1.0 ¢rp 9

VISTO:
El expediente caratulado: GUAYAKI S.A. contra GALENICUM VITAE, S.L.U. sobre
oposicion al registro de la marca VITAE, clase 35, y e
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca VITAE, solicitada
para la clase 35, en base al registro de marca VITALMEG, en la clase 05, por lo que corresponde

a esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles, —-—ee-ereesrmeermenmmm—s

+ i 1 - i oa 2
Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. - e —

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

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

* 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 v medidas que correspondan
contra quien lesi

ne-sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
pucda imhg'[r directa o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los praductos o servicios

fquiepd sea la clase en qud figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR_ A LAS
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA GALENICUM VITAE, S.L.U.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VITAE, CLASE 35.---eoeeeee.

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, ---eeemme

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

anlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la OpOSicCion, ----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--- oo P e

Que, entre las marcas en pugna VITAE (solicitada) y VITALMEG (oponente),
corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresién general que
producen las denominaciones y valorando integralmente los elementos que las conforman. En tal
sentido, si bien ambas denominaciones comparten la expresién VITA, dicha coincidencia pareial
no resulta suficiente para determinar, por si sola, la existencia de riesgo de confusién o asociacién,
toda vez que las denominaciones presentan diferencias en su estructura y composicion. Asf, la

marca solicitada se encuentra conformada por la expresion VITAE, mientras que la marca

oponente consti una denominacién Gnica, VITALMEG, cuya terminacion MEG le confiere

una configuracion visu}kifﬂnética diferenciada.-«smeeeeeeerrrm e

AE (solicitada) y VITALMEG (oponente)
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA GALENICUM VITAE, S.L.U.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VITAE, CLASE 38,--——eeeeee

Que, desde el aspecto fonético, si bien existe coincidencia en la pronunciacién del
segmento inicial VITA, la terminacién AE en la marca solicitada v la terminacién MEG en la
marca oponente generan diferencias apreciables en la extensién, ritmo y sonoridad de los

respectivos conjuntos, permitiendo su diferenciacion por parte del puiblico consumidor, -e-see-ee-r-

Que, asimismo, corresponde considerar la naturaleza de los productos y servicios
comprendidos en las respectivas coberturas. La marca solicitada VITAE se encuentra destinada a
distinguir servicios de la Clase 35, comprendiendo publicidad, gestién de negocios comerciales,
administracion comercial, trabajos de oficina, gestion comercial de licencias de productos
farmacéuticos y servicios de importacién, exportacién y venta de productos farmacéuticos;
micntras que la marca VITALMEG se encuentra registrada en la Clase 05 para distinguir
productos farmacéuticos y demds productos comprendidos en dicha clase. Si bien ambas
coberturas presentan cierta vinculacién por encontrarse relacionadas con el 4mbito farmacéutico,
los servicios de gestion, importacién, exportacién y comercializacién y los productos
farmacéuticos propiamente dichos presentan distinta naturaleza y modalidad de prestacion o

comercializacién, —

Que, por otra parte, corresponde  ponderar la expresion VITA, presente en ambas
denominaciones, cuya coincidencia debe ser valorada atendiendo a su fuerza distintiva dentro de
las composiciones enfrentadas. En ral sentido, dicho elemento remite a la idea de vida y, en el

contexto de productos y servicios vinculados con el dmbito farmacéurico, salud y bienestar, posee
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA GALENICUM VITAE, S.L.U.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VITAE, CLASE 35.-—eeeeee

iy

Que, conforme a los criterios establecidos en las directrices de marcas, ¢l andlisis de
confundibilidad debe efectuarse considerando la impresién de conjunto que producen las
denominaciones, valorando sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza y relacién
existente entre los productos o servicios que respectivamente distinguen. En wl sentido, la
apreciacion conjunta de VITAE y VITALMEG, unida a las diferencias existentes entre sus
respectivas composiciones y a la distinta naturaleza de las coberturas involucradas, aun cuando
presentan cierta vinculacién comercial, permite concluir que no se configura un riesgo de

confusién o asociacién suficiente que impida su coexistencia en el mercado.

Que, Jorge Otamendi sefala que: “La confusiin de marcas debe analizarse en [funcion del
impacto general gue la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signas, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias mareas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiends una raiz comiin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales. Fsta capacidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmaciuticos, y por lo
tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos
ClEMENLDS, mmmmenmrmmeeee wea cea

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 “octupa un
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA GALENICUM VITAE, S.L.U.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VITAE, CLASE 35, -

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

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

tienen elementos que las hacen diferentes, -

Que, la marca solicitada retne las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro
de un2 MArCa, e

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 82/26 emitido por la
jefarura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.~—remamaan o A —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GUAYAKI S.A. contra GALENICUM VITAE S5.L.U. sobre oposicion al registro de la
marca VITAE, clase 35, Expediente n® 2113219 solicitada por GALENICUM VITAE
§. LU ormrempimmione

: DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
ga VITAE, clase 35, Expediente n® 2113219 solicitada por GALENICUM VITAE
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HA LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA G
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARC

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INTERNET GROUP D.0.0. BEOGRAD CONTRA CASILDA
TERESITA GONZALEZ PAIVA Y OSCAR VILLALBA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA TESA Y ETIQUETA CLASE 09,

Asuancion, ‘] 0 SEP 2006
VISTO:

El expediente caratulado: INTERNET GROUP D.O.0O. BEOGRAD contra CASILDA
TERESITA GONZALEZ PAIVA Y OSCAR VILLALBA sobre oposicion al registro de marca
TESAY ETIQUETA clase 09, ysesmmeemsme e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca TESA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 09, en base a la marca TESLA en la clase 09 respectivamente,

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

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

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

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

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 dyli misma.y 2 ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
CONIra ¢ uien lesione susderechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro v al uso de cualquier
::;Ef:.‘:r sighcvgue pueda indugir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios
) fa'”cua]q;ﬁl:ra sflia laclaseen g | figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

| F L I
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INTERNET GROUP D.0.0. BEOGRAD CONTRA CASILDA
TERESITA GONZALEZ PAIVA Y OSCAR VILLALBA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA TESA Y ETIQUETA CLASE 09.

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

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

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

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 i i

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

oposicion TESLA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual ¥ ConCeprual s

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté ¢l 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 ¢

iempo y forma, ¢l solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la

¥z la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
inte en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

la parte contraria, tal como lo dispone la normariva procesal.-—-—-----
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INTERNET GROUP D.0.0. BEOGRAD CONTRA CASILDA
TERESITA GONZALEZ PAIVA Y OSCAR VILLALBA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA TESA Y ETIQUETA CLASE 09.

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

solicitada para su registro.

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

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

interds en sustentar la oposicion.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reprodwccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripeion total o paveial de signos distintive idénticos o stmilay, notoriamente
canocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese hechg conocido €l SgNE" —-we-rmrneomecr e -

Que, por s
&éft;ni:nnsidtra que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
gripula

en la Ley| n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INTERNET GROUP D.0.0. BEOGRAD CONTRA CASILDA
TERESITA GONZALEZ PAIVA Y OSCAR VILLALBA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA TESA Y ETIQUETA CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 599/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

opaosicion deducida por corresponder asi en derecho. S —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
INTERNET GROUP DO.O. BEOGRAD contra CASILDA TERESITA
GONZALEZ PAIVA'Y OSCAR VILLALBA sobre oposicién al registro de marca TESA
Y ETIQUETA clase 09, Expediente n® 2427386 solicitada por CASILDA TERESITA
GONZALEZ PAIVA Y OSCAR VILLALBA ---rev--

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de |
clase 09, Expediente n® 2427386 solicitada por CASI
PAIVA Y OSCAR VILLALBA. —--- - \l{\ [

I

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.AS.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MARADONA CLASE 05.--—--

Asuncion, 10 SEP 2026
VISTO:

El expediente cararulado: SATTVICA S.A. contra PELUSA SPORT GROUP PSG
E.A.S. sobre oposicion al registro de marca MARADONA clase 05, y; &

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
MARADONA, solicitada para la clase 05, en base a la marca MARADONA en la clase 35
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles, -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' 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 general.

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

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

" Articulo 15°%- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de’la rr-l'ikmg ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan

contra guien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrosigno que pueda in

cudlduiera sed la clase en
# e

Y

ucir directa o indirectamente a confusién o asociacidn 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 SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.AS.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MARADONA 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 trdmite y la

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

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

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

prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.—-emeeremmeec e

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

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

0s argurr.l\én{ﬂs de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.AS.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MARADONA CLASE 05,

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

interés en sustentar la oposicién. i = 2

Que, en ral contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “Na podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamicento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su Sfuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo” —--ereeereesens .

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.® 199/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. oo
il TN Por tanto,
DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

DECLARAR. procedente y hacer lugar a la accién deducida por
. contra PELUSA SPORT GROUP PSG EA.S. sobre oposicién al

o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SATTVICA S.A. CONTRA PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MARADONA CLASE 05,---—--

registro de marca MARADONA clase 05, Expediente n° 2268733 solicitada por
PELUSA SPORT GROUP PSG E.A.S —--ccremeemeerareeanne

Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de la pfarca MARADONA clase
05, Expediente n® 2268733 solicitada por PELUS “wﬂPDRT ROUP PSG
EAS.

§ \ )
Articulo 3.- NDT[HQ_UESE por cédula. /\hr { J W .

. : k]irccmm
\“Direccion de Afuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA HUGO RAMON BENITEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MINIMERCADO AHORRA MAS DE
HUGO RAMON BENITEZ Y ETIQUETA CLASE 40,

Asuncién, 1 [ SEP 2076
VISTO:
El expediente caratulado: RETAIL S.A. contra HUGO RAMON BENITEZ sobre

oposicion al registro de marca MINIMERCADO AHORRA MAS DE HUGO RAMON
BENITEZ Y ETIQUETA clase 40, Yireer

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
MINIMERCADO AHORRA MAS DE HUGO RAMON BENITEZ Y ETIQUETA,
solicitada para la clase 40, en base a la marca AHORRAMAX en la clase 43 respectivamente, por

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

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

velando siempre por el interés general. = - =

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

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

' Articulo 15" El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecha al uso
la-misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

uicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 1 oponerse al registro y al uso de cualquier
tro Aigho que p inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL S.A, CONTRA HUGO RAMON BENITEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MINIMERCADO AHORRA MAS DE
HUGO RAMON BENITEZ Y ETIQUETA CLASE 40.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas, e i

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada MINIMERCADO
AHORRA MAS DE HUGO RAMON BENITEZ Y ETIQUETA se observa a simple vista que
la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion AHORRAMAX, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los

planos fonético, visual y conCePtual.—-——rrmr e anesasansassns s nnns

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el rraslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulada, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en

el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ¢jercido su derecho
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA HUGO RAMON BENITEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MINIMERCADO AHORRA MAS DE
HUGO RAMON BENITEZ Y ETIQUETA CLASE 40.

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

solicitada para su registro.

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

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 npusicidn. - e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
PEQISLRArSe COMO MAVCAS las signos que constituyan wna reproduccion imaitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o simelar, notoviamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de canesar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la
bubiese hechg'canocido el st

in-de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA HUGO RAMON BENITEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MINIMERCADO AHORRA MAS DE
HUGO RAMON BENITEZ Y ETIQUETA CLASE 40.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 598/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
RETAIL S.A. contra HUGO RAMON BENITEZ sobre oposicién al registro de marca
MINIMERCADO AHORRA MAS DE HUGO RAMON BENITEZ Y ETIQUETA

clase 40, Expediente n® 2211500 solicitada por HUGO RAMON
BENITEZ. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PABLO
AGUSTIN CEUNINCK SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA OKY
Y ETIQUETA CLASE 30.

Asuncidn, 10 SEP 2076
VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PABLO
AGUSTIN CEUNINCK sobre oposicién al registro de marca OKY Y ETIQUETA clase 30,

yie- = -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca OKY Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca OK en la clase 30 respectivamente, por

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

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. —-———ooooee

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

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

" Articulo l;:«f-rz'El istro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de'la misma y 3 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guien lesione sus deechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

igho que pueda inducik directa o indirectamente  confusion o asociacién entre los productos o servicios
Hguren, 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 CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PABLO
AGUSTIN CEUNINCK SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA OKY
Y ETIQUETA CLASE 30.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piblico 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, realizado el cotejo marcario entre la denominacidn solicitada OKY Y ETIQUETA
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposicion OK, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté ¢l traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. Larebeldia 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
oposj€ion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente vy evidencia

desinterés del solicitante en pr ir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad
prosegul P
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PABLO
AGUSTIN CEUNINCK SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA OKY
Y ETIQUETA CLASE 30,

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

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

solicitada para su registro. R S o e e p T S st

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

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

interds en sustentar la oposicidn - m—semmeeee 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 wuna reproduccion imitacidn, tradwccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocide en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productas o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el signo” —— e S

-

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

n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PABLO
AGUSTIN CEUNINCK SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA OKY
Y ETIQUETA CLASE 30,

corresponde confirmar el Dictamen n.* 596/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PABLO AGUSTIN CEUNINCK
sobre oposicién al registro de marca OKY Y ETIQUETA clase 30, Expediente n®
2382112 solicitada por PABLO AGUSTIN CEUNINCK.---—nyémmememnis S—

Direccion'de Asuntos Marcarios Lid giosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR SIDUS S.A. Y COMBE INTERNATIONAL LTD.
CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VAGISTATIN, CLASE 05 .-——--eeeemeeev

Asuncidn, TD SEP E
LU
VISTO:

El expediente caratulado: SIDUS S.A. Y COMBE INTERNATIONAL LTD. contra
LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. sobre oposicién al registro de la
marca VAGISTATIN, clase 05, y, o

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca VAGISTATIN,
solicitada para la clase 05, en base al registro de marca VAGISAN, en la clase 05, y VAGISIL, en
la clase 03 por lo que corresponde a2 esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.--—rerreresrure - T

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

velando siempre por el interés BENERAl. o *

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

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

' Articulo 15°.- Elrégistra de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
13 <Y

lsma y 2 ejércer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

esione sus derechos, Aﬂmmmo concede el dem:ha a npum:m: al registro y al uso de mﬂquler
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR SIDUS S.A. Y COMBE INTERNATIONAL LTD.
CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VAGISTATIN, CLASE 05.-ereeeeeeee =

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 SIENOS. ~-nceeemee

Que, cabe sefalar 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 oposicion,—---

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

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

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

frente a la solicitud VAGISTATIN, 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 impresion
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 generarriesgo de confusién o asociacién EMPresarial, e

Que, en CQI’J al aspecto ortogrifico y visual, si bien VAGISAN y VAGISTATIN
pparten la s~:cu¢ncl}\|mclal VAGIS, presentm una mnﬁgurar.:dn general diferenciada. En
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR SIDUS S.A. Y COMBE INTERNATIONAL LTD.
CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VAGISTATIN, CLASE 05, SIS

Asimismo, las terminaciones -SAN y TATIN presentan una conformacién grifica diferente,
circunstancia que contribuye a otorgar a cada denominacién una individualidad propia al ser

apreciadas en su co MJUNTO, == st ettt -

VAGISAN

(oponente)

VAGISTATIN

(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.
VAGISAN presenta una estructura breve y concluye con la sflaba SAN, mientras que
VAGISTATIN incorpora las silabas TA-TIN, dando lugar a una expresién mis extensa vauna
cadencia final distinta. Por ello, la coincidencia existente en el segmento inicial no resulta
suficiente para producir una semejanza auditiva capaz de inducir al consumidor a percibir ambas

expresiones como una misma denominacion o como variantes de un mismo origen empresarial.-

dedominaciones), posee una fuerza distintiva limitada, en atencidén a su caricter evocativo

/“QL]E;HTismu, debe tenerse presente que la secuencia VAGIS, comin a ambas

fespecto del dmbitg vaginal o intimo femenino. En consecuencia, dicho elemento no pucdc ser

amhente para determinar la existencia de confundibilidad, debiendo valorarse
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR SIDUS S.A. Y COMBE INTERNATIONAL LTD.
CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.EIS.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VAGISTATIN, CLASE 05, -—-coomeeeeeev

especialmente los restantes componentes que integran cada denominacién y la impresion que

producen en su totalidad. . i

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 extensién,
estructura silibica y terminacion adquieren particular relevancia. Asi, mientras VAGISAN
presenta una expresidn corta, de terminacion definida, VAGISTATIN incorpora una estrucrura

mis prolongada y una sonoridad final diferente, circunstancias que permiten su diferenciacién

aun cuando ambas COmpartan un Segmento inicial, —seseeeeeeemmmrsmecneeens
Que, do | odel icion fundada en la marca registrada VAGISIL

frente a la solicitud VAGISTATIN, corresponde sefialar que fa marca oponente distingue cremas
femeninas antitranspirantes, geles, lociones, polvos y sprays, cremas desodorantes femeninas,
cremas femeninas calmantes no medicinales, geles, lociones, polvos y sprays para la piel, duchas
vaginales no medicinales, humectantes no medicinales para la piel del drea externa vaginal,
toallitas prehumedecidas y pafios no medicinales femeninos, asi como productos de higiene
femenina no medicinales comprendidos en la Clase 03, mientras que la solicitud VAGISTATIN
se encuentra comprendida en la Clase 05. En consecuencia, si bien ambas denominaciones se
encuentran vinculadas con el dmbito del cuidado femenino, corresponde centrar el cotejo en la

impresion general que producen las expresiones enfrentadas.——---

Que, en cuanto al aspecto ortogrifico y visual, VAGISIL y VAGISTATIN presentan

mento coincidente la secuencia inicial VAGIS, diferencidndose claramente en su

tension y en los elementos que completan cada denominacién. Mientras VAGISIL constituye
e, VAGISTATIN presenta una estructura considerablemente mds extensa,

TATIN y una rerminacién diferente. Tales variaciones generan una
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR SIDUS S.A. Y COMBE INTERNATIONAL LTD.
CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.EILS.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VAGISTATIN, CLASE 05, -

configuracion visual diferenciada, permitiendo que cada denominacién sea identificada como

una expresion independiente.

VAGISIL

(oponente)

VAGISTATIN

(solicitante)

Que, desde el punto de vista fonético, las diferencias resultan igualmente perceptibles,
puesto que VAGISIL presenta una pronunciacién breve y concluye con la silaba SIL, mientras
que VAGISTATIN incorpora las silabas TA-TIN, produciendo una sonoridad mds prolongada y
una cadencia final sustancialmente diferente. En tal sentido, la coincidencia inicial no determina
que ambas denominaciones presenten una semejanza auditiva suficiente para inducir a
confusidn, ya que sus respectivas terminaciones modifican de manera apreciable la percepcion

fonética de conjunto.-——eemrrremeeneee

Que, en este sentido, aun cuando pueda existir cierta relacién entre los productos debido

a su vinculacién con el cuidado y la higiene intima femenina, las denominaciones VAGISIL 4

VAGISTATIN presentan diferencias suficientes en su estructura, extension y sonoridad para
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR SIDUS S.A. Y COMBE INTERNATIONAL LTD.
CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.EIS.A. SOBRE
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Que, en consecuencia, las diferencias apreciadas entre VAGISIL y VAGISTATIN
permiten concluir que ambas denominaciones poseen aptirud diferenciadora suficiente, de modo
que la coincidencia parcial en su elemento inicial no resulta idénea para generar un riesgo

concreto de confusién o asociacién en el mercado.- -

Que, al respecto, la doctrina mids destacada sostiene que la posibilidad de confusidn 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 sensacion de semejanza, Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas, -os e RS ——

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confision de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fr 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 de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grificas, foneticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos, y por lo

tante, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos

elementos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
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lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
clementos 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 los oponentes, por lo que esta direccion considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el
articulo n® 2 de la Ley de Marcas n® 1294/98 y que redne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad. --—----- - s G i Dt

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

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro redine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 298/25 emitido porla

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedentes v no hacer lugar a la acciones deducidas
S 5.A. Y, COMBE INTERNATIONAL LTD. contra LABORATORIOS DE
PRODUCTOS COS CEISA. sobre oposicién al registro de la marca

Jgvoa — Fundamdntos de Derecho de Marcas Pag 199.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR SIDUS S.A. Y COMBE INTERNATIONAL LTD.
CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VAGISTATIN, CLASE 05, ----comeeeeeev

VAGISTATIN, clase 05, Expediente n® 2263587 solicitada por LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A.

marca VAGISTATIN, clase 05, Expediente
LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETIC

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

! . W & s im w
% Direccidn\de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS C.EIS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
LACTIPLUS, CLASE 05.--

Asuncién, 7 [ SEP 7076
VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS C.E.LS.A. sobre oposicidn al registro de marca “LACTIPLUS” clase 05, y;--r-rresseencsaes

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “LACTIPLUS”,
solicitada para la clase 05, en base a la marca registrada “LACTOPLUS” clase 05, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. e R E R RNt

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

B e

"Articulo 15°.- El rcgi;\m de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo dy'la misma y a ejarcer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS C.ELS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
LACTIPLUS, CLASE 05.

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

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

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

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al anilisis 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 trimite vl signo invocado en la oposicidn.---

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

Que, ingresando al cotejo de los signos denominativos en conflicto, y conforme a lo
establecido en las directrices de marcas, se constata la existencia de semejanza gréfica y fonética
entre la marca registrada oponente LACTOPLUS vy la solicieud LACTIPLUS. Al respecto, los
signos denominativos deben ser apreciados en su conjunto, atendiendo a la impresién general que
producen en ¢l priblico consumidor, sin efectuar un anilisis fragmentado de sus elementos. En el
presente caso, ambas denominaciones comparten integramente ¢l segmento inicial LACT y el
segmento final PLUS, elementos que ocupan posiciones relevantes dentro de la estructura de los
signos, generando una marcada coincidencia visual y sonora. Si bien presentan una diferencia en

oy
la vocal queTsigue al Segmento inicial, I en la solicitud y O en la marca oponente, dicha variacién

resulta Ansuficiente desvirtuar la proximidad existente entre ambas denominaciones,

-

Iahﬁcnw atendiendo a su reducida extensién y a la coincidencia de sus elementos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS C.ELS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
LACTIPLUS, CLASE 05.

Que, asimismo, desde el aspecto fonético, ambas denominaciones presentan una
estructura sonora marcadamente préxima, derivada de la coincidencia de sus sonidos iniciales ¥
de la terminacién PLUS, asi como de su similar extensién y ritmo, de modo que la diferencia
existente entre los sonidos I y O no alcanza a generar una diferenciacién auditiva suficiente que
permita descartar el riesgo de confusién. Esta semejanza adquiere especial relevancia al
encontrarse ambas denominaciones destinadas a distinguir productos comprendidos en la Clase
Internacional 05, existiendo ademds coincidencia respecto del dmbito de proteceidn,
circunstancia que incrementa la posibilidad de que el piblico consumidor pueda asociar los
productos con un mismo origen empresarial o considerar que existe algin vinculo entre sus

titulares.------ = =

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestacién, en
cuanto invoca la existencia de la marca LACTO FIBER N° 445054, que coexiste en la Clase
Internacional 05 con LACTOPLUS, corresponde sefialar que dicho antecedente no resulta
determinante para descartar el riesgo de confusién advertido en el presente caso. En efecto, la
eventual coexistencia de otra denominacién que presenta elementos comunes con las marcas en
conflicto no implica que dichos elementos deban ser considerados irrelevantes ni que cualquier
marca que los contenga pueda coexistir necesariamente con la marca oponente, puesto que ¢l
andlisis debe efectuarse respecro de las marcas especificamente enfrentadas y de la impresién de
conjunto g].u;_gg-.cran. En el caso concreto, la coincidencia de los segmentos principales LACT y
sumada a“la elevada semejanza grifica y fonética existente entre LACTIPLUS y

TOPLUS, asi colpo a la coincidencia dentro de la Clase Internacional 05 y laamplitud de la

a de la marca oponente, configura un grado de similitud susceptible de generar riesgo de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIO DE PRODUCTOS
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Que, este andlisis de confundibilidad encuentra sustento en el derecho conferido por el
registro prioritario de la marca LACTOPLUS, cuyo titular se encuentra facultado para oponerse
al registro de marcas que, por su semejanza con la marca previamente registrada y atendiendo a
los productos que distinguen, puedan inducir a confusién o asociacién en el mercado. En
consecuencia, la concesién de la marea solicitada LACTIPLUS, en las condiciones analizadas,

podria afectar los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca LACTOPLUS, -

Que, finalmente, para la apreciacién global del riesgo de confusién, corresponde observar
un criterio de especial prudencia tratindose de productos comprendidos en la clase internacional
05, atendiendo a la naturaleza y finalidad de los mismos. Si bien el consumidor puede prestar un
mayor grado de arencién al momento de adquirir productos farmacéuticos, ello no excluye la
posibilidad de confusién entre denominaciones semejantes. En consecuencia, tratindose de
productos de esta naturaleza, corresponde extremar el andlisis de los signos enfrentados, a fin de
evitar que sus semejanzas puedan inducir al puiblico consumidor a error respecto de su origen

empresarial.-- . 5 S

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

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

rpar las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
.,

Pigina4de s



GOBIERNQO pep | MRECCION NACIONAL
PARAGUAY | ritcroa

. 0071012
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Resolucion DLAM.L n.

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.* 171/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer hugarala

oposicién deducida por corresponder as{ en derecho,-<--———eemeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
QUIMFA 5.A. contra LABOR ATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. sobre
oposicion al registro de marca “LACTIPLUS” clase 05, Expediente n® 1269235 solicitada
por LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS A

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de Ja marca “LACTIPLUS” clase
05, Expediente n" 2269285 solicitada por LABORZ
ENCOSCET A,

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
10.

uncion T ﬂ SE—P ;“'!".Iq
VISTO:
El expediente caratulado: PARTNERGROUP S.A. contra R4 S.A. sobre oposicién al
registro de [a marca MEDICAL ART Y ETIQUETA, clase 10, ¥ - ceree
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca MEDICAL ART
Y ETIQUETA, solicitada para la clase 10, en base al registro de marca MEDICAL PARTNER
BUENOS NEGOCIOS JUNTOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, en la clase 35, por lo que

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

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. - wrans

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

contra.qui sione sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo jque pueda inducir djrecta o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
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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
10.

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, «----e--- -

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

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trdmire v el signo invocadoen 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 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.—--———oreeevn - cee

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 sucesive v de conjunto, atendiendo a la impresién
general que producen los signos y valorando integralmente los clementos denominativos Y
figurativos que los conforman. En tal sentido, si bien ambas marcas incorporan la expresidn
MEDICAL, dicha coincidencia deberd ser apreciada conjuntamente con los restantes elementos

que integran cada composicion, a fin de determinar si existe semejanza susceptible de generar

riesgo de confusion o asociacion en el publico consumidor.--<---weoreerereecen

ismo, conforme surge de la contestacién presentada, la parte solicitante ha

a de diversos registros vigentes que incorporan la expresién MEDICAL en
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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
10.

FARMACEUTICA, en Clase 35, cuyo titular es INDUFAR CIS.A.; y MEDICAL
TELEMED, en Clases 10 y 35, cuyo titular es SUNSET 5.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 valoracion dentro del presente anilisis 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 expresién
MEDICAL permite considerar que dicho vocablo posee una fuerza distintiva limitada en
relacion con los productos y servicios vinculados al dmbito médico, por lo que su presencia
comiin en las marcas enfrentadas no puede ser considerada, de manera aislada, como un elemento
determinante para establecer confundibilidad. En consecuencia, el andlisis 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 quela
expresidn MEDICAL se encuentra presente en ambas marcas. Sin embargo, la marea solicitada se
encuentra constituida por la denominacion 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

ian del slogan que forma parte de la composicién de la marca oponente, circunstancias
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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
10, - =

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

sustancialmente diferentes, generando una fisonomia visual propia en cada caso, ~—-——-——eeree-

Vedical partner

T
MEDICAL ART Buenos regpcos pntos

(marca solicitada) (marca oponente concedida)

Que, desde el aspecto fonético, la coincidencia en la pronunciacién de MEDICAL no
resulta suﬁaienu;\ para producir una semejanza determinante, toda vez que la secuencia sonora
contipfia de maneqa diferente en cada marca, mediante los términos ART y PARTNER,
res mvamemv: A El{n se agrega que la marca oponente incorpora el elemento denominativo
B L‘\IC}S NEGGCIGSJUNTDS circunstancia que amplm su estructura fonética y contribuye
a 1Fe:en-:|.-,|: la pcrccpcldp auditiva del cONjUNTO.--rmrremrerem e e
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ACCION DEDUCIDA POR PARTNERGROUP S.A. CONTRA R4 S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MEDICAL ART Y ETIQUETA, CLASE
10.

Que, asimismo, desde ¢l 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 conceprual entre las marcas. Por el contrario, MEDICAL
ART conforma una expresién cuyo segundo elemento aporta una determinada significacion al
conjunto, mientras que MEDICAL PARTNER BUENOS NEGOCIOS JUNTOS transmite
una idea vinculada a la asociacién o vinculacién comercial, particularmente a través de la

expresion que funciona como slogan. De esta manera, las construcciones conceptuales de ambas

marcas resultan diferenciadas. - .

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

entre las mismas.

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcién del
impacto general gue la denominacion produce en el conswmidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en clementos aislados, ya que los elementos comunes a varias
MArcas no som, 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, fonéticas o conceptuales”. En tal sentido, dicho criterio resulta aplicable al
presente _caso, en ¢l cual las denominaciones MEDICAL ART y MEDICAL PARTNER
BUENOS GOCIOS JUNTOS (SLOGAN) comparten la expresion MEDICAL, pero

cias suficientes en su estructura denominativa, asi como en sus respectivas

siciones grificas, circunstancias que, apreciadas en su conjunto, permiten su

ntro del mercado.-----
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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
10.

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 marcas en conflicto “ocupa un
Iugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
clementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética ¥ grifica.’ ——

La conclusién juridica principal es que ambos signos NO son similares en grado de causar
confusion y pueden coexistir pacificamente en el mercado paraguayo. Esto se debe a que la tnica
coincidencia entre ellos radica en un término genérico/débil en el dmbito de la salud v la

medicina, mientras que sus elementos distintivos denominativos, grificos y el lema comercial

poseen notables diferencias. - e -

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el
articulo n® 2 de la Ley de Marcas n® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. ------ceeeex - e e et

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

de una marea. ==

crear riesgo/de confusién al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro redine los

element diﬁ:ren-:iadares\m:c:saﬁm para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
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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
10,

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 565/26 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder as{ en
S S .

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
PARTNERGROUP 5.A. contra R4 S.A. sobre oposicién al registro de la marca
MEDICAL ART Y ETIQUETA, clase 10, Expediente n® 2212245 solicitada por R4
S.A ; ——mi—

-

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de?dﬁéitud de

R45.A. - e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -+

/ Direcrora
*.% DireccidnAle Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DOLOTIC, CLASE 05.

Asuncidn,

10 SEP g
VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE Y CIA S AC.L contra LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. sobre oposicion al registro de la marca DOLOTIC, clase
03, .y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DOLOTIC,

solicitada para la clase 05, en base al registro de marca DOLOVIT, en la clase 05, por lo que

s:urrcspnnde a esta Direccidon dererminar si las marcas son o no confundibles.--

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

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

velando siempre por el interés general, ——eoermr 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

" Articulo 15°.~Firegistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo dg'la misma }f'hxci::rccr ante los drganos jurisdiccionales las acciones vy medidas que correspondan

otra sigho, que pueda inductr directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
y
cu_afq cra sta la clase en g
f \
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DOLOTIC, 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 constiruir una marca, ——---—--

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, entre las marcas en pugna DOLOTIC (solicitada) y DOLOVIT (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 presentan coincidencia en su segmento inicial DOLO, dicha
circunstancia deberd ser apreciada conjuntamente con los restantes elementos denominativos que
integran cada marca, a fin de determinar si existe semejanza susceprible de generar riesgo de

canfusién o asociacién en el piblico consumidor -«

diversas marcas que yncorporan elﬂmtntns denominativos semejantes a ]ns presentes en las marcas
Enfrentadas, entre dllas DOLO FIN, Registro n.® 534969; DOLO RETARD, Registro n.?
498836; DOLO GALEN, Registro n.? 410700; entre otras, con diferentes titulares, La existencia
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DOLOTIC, CLASE 05.

de dichos antecedentes constituye un elemento de valoracién dentro del presente andlisis, en
cuanto permite advertir la coexistencia de diferentes marcas que incorporan el elemento DOLO

dentro de la misma clase, circunstancia que debe ser ponderada conjuntamente con las demds

particularidades de las marcas en conflicto,-—------emeeeeeeeeeeeece reas

Que, al efectuar el cotejo marcario y de conjunto de las denominaciones, se advierte que
DOLOTIC y DOLOVIT coinciden en la secuencia inicial DOLO. En este sentido, corresponde
destacar que el término comin DOLO, presente al inicio de ambas estrucruras denominativas,
constituye una rafz de caricter evocativo y de fuerza distintiva debilitada en la Clase 05, por
cuanto, en ¢l dmbito de los productos farmacéuticos, alude directamente al dolor v a la accidn de
alivio del mismo. En consecuencia, dicha coincidencia no puede ser valorada aisladamente ni
puede conferir, por si sola, un derecho de exclusividad sobre dicho elemento, debiendo el andlisis
de confundibilidad centrarse en los restantes componentes que integran las denominaciones, Asi,
a partir del segmento comun, las marcas presentan desarrollos diferentes, pues la marca solicitada
continta con TIC, mientras que la marca oponente incorpora VIT, conformando estructuras
denominativas diferenciadas. Por tanto, la coincidencia parcial existente debe ser apreciada en

funcién de la impresién que producen ambas marcas consideradas en su totalidad, —-—-rrecmeee-

Que, al restar el prefijo comin debilitado DOLO, se constara una divergencia visual y
ortogrifica entre los componentes distintivos de las marcas en conflicto, En efecto, el signo
salicitado se estructura con el sufijo TIC, mientras que la marca registrada oponente cuenta con
la desinencia VIT. En el plano visual, las palabras DOLOTIC y DOLOVTT, si bien poseen
" . = & -\I\\' - 3 " - - P
idénticgdongitud de sjete letras, se diferencian sustancialmente por la configuracion grifica de sus

ay de cierre. La pregencia de las letras T y C en la solicitante frente a las letras V yTenla

sonomia ortogrifica diferenciada, impidiendo que el consumidor medio

nrﬂﬁc genera una

r un recuerdo imperfecto de las marcas.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DOLOTIC, CLASE 05.

Que, en el plano fonético, la articulacién de ambos términos genera una ritmica, un
timbre y una cadencia acistica diferenciados en su terminacién. La denominacién solicitada
DOLOTIC presenta un cierre en la silaba final TIC, mientras que la marca oponente
DOLOVIT concluye en la silaba VIT. Esta discrepancia actistica en las silabas de terminacién
resulta perceptible para el consumidor medio en los canales habituales de expendio,
contribuyendo a descartar la configuracién de un riesgo de confusién auditiva.

Que, en el plano conceprual, si bien ambos signos comparten la evocacion genérica
vinculada al dolor debido a la raiz comiin DOLO, el piblico consumidor de productos de la
Clase 05 se encuentra habituado a la coexistencia en el mercado de multiples marcas
estructuradas sobre dicho elemento debilitado. En este contexto, al percibir las desinencias
diferenciadas TIC y VIT, el consumidor podrd asociar cada signo a un origen empresarial
independiente y distinguible, descartindose el riesgo de que interprere que DOLOTIC
constituye una variante, una extensién de linea o un nuevo desarrollo del mismo titular de la

marca registrada DOLOVIT. - o

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 primr:r
impacto que se obtiene de una aprehensién espontdnea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las

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

entre las mismas. —

Que, _In Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA 5.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DOLOTIC, CLASE 05.

capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales. Fsta capaeidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el uso de prefijos gencricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos, y por lo
tanto, ne debe limitarse al registro de nuwevas marcas por la mera coincidencia de estos

elementos, -

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
Srecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en conjunta”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa wn
lugar preferente el que propugna una vision de comjunto 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 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. B e

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

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

€ UNQ MATCE. w=ecerermmrmmn e e esmm s sss s eoee s tmnnme—as e na— et e o e e e o e e et

e, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin

o

o

I ¢nt-:31 diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicidn deducida deviene

crear flesgo de confusidn al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

r. Fernandez W SFundamentos 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 HEISECKE Y CIA S.A.C.1. CONTRA LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DOLOTIC, CLASE 05.

Resolucién D.AM.L n, °

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 97/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicidn deducida por corresponder asi en

T T e S S———

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
HEISECKE Y CIA S.A.C.L contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS
C.E.LS.A. sobre oposicién al registro de la marca DOLOTIC, clase 05, Expediente n®
2258331 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS E US-C\E.I.SA. -----

Articulo 2.- DISPONER. la prosecucion de trimiges dc

licitud de registro de la
marca DOLOTIC, clase 05, Expediente n® 2258331 solici dar%rr LABORATORIOS
DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A.-rreem /,‘

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -

IYI ALV, SUAREZ
Directora
""T_}lrecciﬁn e Asuntos Marcarios Lirigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA §.A, (UPISA) CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R CJRANCHO CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA CLASE 29.

Asuncion,

11 SEP gpg
VISTO:

El expediente cararulado: UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA)
contra EDUARDO DA SILVA STECA sobre oposicion al registro de marca R C ] RANCHO
CORDEROS JEJUT'Y ETIQUETA clase 29, yjem-eeemeeem e

CONSIDERANDO:

Que, se promucven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca R C |
RANCHO CORDEROS JEJUL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 29, en base a la marca
RANCHO DE UPISA en la clase 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las marcas son o no confundibles,---—---

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

contra qujen lesione sus dekechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
!i'g b que pueda inducif directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA) CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R C J RANCHO CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA CLASE 29.

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, - il

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. s e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacidén solicitada R C ] RANCHO
CORDEROS JEJUL'Y ETIQUETA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicion RANCHO DE UPISA, se percibe que entre las
mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual. S S S

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracion 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 defensaen ti

_\-\-\." " ] 3
en tiempq y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA) CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R CJ RANCHO CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA CLASE 29,

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 R L R e ——

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.-----emememesmsemeee 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 T B 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 podri
registrarse come marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesqueiera gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

buebiese hecho conocido el signo” -eeeseeeeee e T

ue, po

Di
ésti ula:ﬁ,__c en la Ley| n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que

ién considera dye la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA §.A. (UPISA) CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R CJ RANCHO CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA CLASE 29,

Resolucién D.AM.L n. °

corresponde confirmar el Dictamen n.® 160/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho,———-eeeee e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA) contra EDUARDO DA
SILVA STECA sobre oposicidn al registro de marca R C | RANCHO CORDEROS

JEJUL'Y ETIQUETA clase 29, Expediente n® 2397017 solicitada por EDUARDO DA
SILVA STECA. i

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de laffiarca R € ] RANCHO
CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA clase 29, Exp?w(Pf i 239?&1?\a!icitada por
EDUARDO DA SILVA STECA. -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, et e

e, X
Wm de'Asuntos Marcarios Litigiosos

S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA) CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R C ] RANCHO CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA CLASE 44.

Asuncion, 1 1 SEP 2006
VISTO:
El expediente caratulado: UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA)

contra EDUARDO DA SILVA STECA sobre oposicion al registro de marca R C ] RANCHO
CORDEROS JEJUT Y ETIQUETA clase 44, y;---- .

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca R C |
RANCHO CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA, solicitada para la clase 44, en base a la marca
RANCHO DE UPISA en la clase 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion

determinar si las marcas son o no confundibles,———----reeeeeeee-

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. 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

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

flirccta o indirectamente a confusidn o asociadon entre los productos o servicios
iguren, siempre que tengan relacién entre ellos.

Pigina 1 de 4

ul IR
______



GOBIFRNO pgL | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | PEiROMEDAD

[ TN 1T ¢
Resolucién D.AM.L n. © J U ' i-'! 1 0

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA) CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R CJ RANCHO CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA CLASE 44.

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, -ee----- =

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada R C | RANCHO
CORDEROS JEJUL'Y ETIQUETA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicion RANCHO DE UPISA, se percibe que entre fas

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

conceptual. - R e e e s,

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el rraslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
¢l Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

en tempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A, (UPISA) CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R CJRANCHO CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA CLASE 44,

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 falva de aptitud de la marca

solicitada para su registro.-—-----ee--

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird ¢l 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 2de la Ley n® 1.294/98 De Marcas. C i e

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

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

interés en sustentar la oposicion. e

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

hubiese becho conocido el signo”. e e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UF]SA.] CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R C J RANCHO CORDEROS JEJUIY ET]QUETA CLASE 44.

Resolucion DAM.Ln.® 77

corresponde confirmar el Dictamen n.* 162/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho. e ST

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA) contra EDUARDO DA
SILVA STECA sobre oposicidn al registro de marca R C ] RANCHO CORDEROS
JEJUL'Y ETIQUETA clase 44, Expediente n® 2397036 solicitada por EDUARDO DA

SILVA STECA.
Articulo 2.- RECHAZAR i solicitud de registro de arca R C CHO
CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA clase 44, Expedighty n® 2397036 solicitada por
EDUARDO DA SILVA STECA.

b

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

" Direccidon de Ayuntos Marcarios Lirigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA) CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R C J RANCHO CORDEROS JEJUT Y ETIQUETA CLASE 35,

Asuncion, 11 SEP 20726

VISTO:

El expediente caratulado: UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA)
contra EDUARDO DA SILVA STECA sobre oposicion al registro de marca R C] RANCHO
CORDEROS JEJUL'Y ETIQUETA clase 35, y; &

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca R C ]
RANCHO CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca
RANCHO DE UPISA en la clase 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las marcas son o no confundibles.

. . i b o 5
Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés L | B PP ——

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 155%-E| registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su drular el derecho al uso

exclusivo g€ la mismay a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

LY E 5 4 4 . & A -
igho que pueda indiicir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios

¢ ﬁgurcn, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA) CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R C ] RANCHO CORDEROS JEJUI 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 ¢l andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.---eveeeve- et o e i

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada R C ] RANCHO
CORDEROS JEJUL'Y ETIQUETA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicion RANCHO DE UPISA, se percibe que entre las
mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual ¥

cunncpma[. ------ s G e S E T i

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

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

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

igion. Esto refierza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

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

por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal,—-s-es-----
P

Pigina 2 de 4



GOBIERNOpgr | DIRECCION NACIONAL
“# PARAGUAY | rifcron

Resolucién D.AM.L n. ® “ Ei *: ﬂ 1 ?

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA) CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R C J RANCHO CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA CLASE 35.

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

solicitada para su registro.

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constitwyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoviamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertencee a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cnando su wso y registro fuesen susceptibles de cansar
confiesion o un riesgo de asociacin con ese tercers, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signa” -

" o

Pigina3 de 4




% GOBIERNOQpgL | PIRECCION NACIONAI
PARAGUAY | Rritcroa

Resoluciéon D.AM.L n, ° !l i i {j E 7

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA) CONTRA
EDUARDO DA SILVA STECA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
R CJ RANCHO CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 161/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara

la oposicion deducida por corresponder asf en derecho.--— e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. (UPISA) contra EDUARDO DA
SILVA STECA sobre oposicidn al registro de marca R C ] RANCHO CORDEROS
JEJUL'Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 2397045 solicitada por EDUARDO DA

SILVA STECA. 2

~marca R G ] RANCHO
CORDEROS JEJUI Y ETIQUETA clase 35, Expediefite 3\239?045 olicitada por
EDUARDO DA SILVA STECA.

' |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE purc&duia,-ﬁ.[ / Lo N

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de

Directora

kS L - . T
. Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
T
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 35.

Asuncioén, 1 1 SEP 2008
VISTO:

El expediente caratulado: CADIEM CASA DE BOISA SA. y BANCO
CONTINENTAL S.AECA. contra SUDAMERIS BANK S.A.EC.A. sobre oposicidén al
registro de la marca SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), clase 35,

Yoo rensseienmrrmr e esason s i i

CONSIDERANDO:

Que, se promucven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca SUDAMERIS
IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), solicitada para la clase 35, en base a la marca
registrada CADIEM FONDO MUTUO CRECIMIENTO (SLOGAN), en la clase 36, v la
marca registrada IMPULSA LA GRANDEZA DE TU EMPRENDIMIENTO CON EL
BANCO CONTINENTAL (SLOGAN), en la clase 36, por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las mareas son o no confundibles, --emeeeesmemseeeeee ~

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, —=---eeseeseosea e

e
' Articulo 15°.-l registro Hc\una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de l# misma y a ejercel ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra quigh-Jesione sus derechosi Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.AEC.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 35,

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 constituir (VTg T 11 1 (o —

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, --emmreees

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

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

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

Que, con respecto a la primera oposicién fundada en la marca registrada CADIEM
FONDO MUTUO CRECIMIENTO (SLOGAN), Clase 36, frente a la solicitud SUDAMERIS
IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), Clase 35, corresponde sefialar que el anilisis de

confundibilidad debe centrarse en la configuracién de las expresiones enfrentadas, atendiendo a

la impresid general\k::‘ producen en el consumidor. En tal sentido, corresponde efectuar el

cotejo sucesivo y de copjunto de ambas compaosiciones, ponderando los elementos que las
¥ P

integrah y aquellos que permiten diferenciarlas, a fin de determinar si las semejanzas existentes
reyfstgn éntidad suficiente para generar riesgo de confusién o asociacidn empresarial. -
——
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.AEC.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 35.

Que, en cuanto al aspecto ortogrifico y visual, se advierte que ambas composiciones
presentan  estructuras claramente  diferenciadas, aun cuando comparten la palabra
CRECIMIENTO. En efecto, la marca oponente se encuentra conformada por la expresién
CADIEM FONDO MUTUQO CRECIMIENTO, mientras que la solicitada presenta la
composicién SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO. La coincidencia se limita 2 la
expresion CRECIMIENTO, ubicada al final de ambas composiciones, mientras que los restantes
elementos denominativos presentan diferencias evidentes en su conformacion y disposicidn. Asi,
la presencia de CADIEM FONDO MUTUO en la oponente y de SUDAMERIS IMPULSA

TU en la solicitada determina una configuracion visual de conjunto claramente diferenciada.—---

Que, desde el punto de vista fonérico, la coincidencia en CRECIMIENTO no resulta
suficiente para producir una semejanza auditiva relevante entre las denominaciones enfrentadas,
En efecto, la sonoridad caracteristica de CADIEM FONDO MUTUO se diferencia de la
correspondiente 2 SUDAMERIS IMPULSA TU, por lo que, aun cuando ambas expresiones
concluyen con la pronunciacion de CRECIMIENTO, la percepcién auditiva de cada
composicién conserva una identidad propia y diferenciada.—

Que, asimismo, debe tenerse presente que la palabra CRECIMIENTO posee un cardcter
€vocativo, en tanto remite directamente a una idea de desarrollo, incremento o expansion, por lo
que presenta una fuerza distintiva limitada. Tal circunstancia determina que su presencia en una

composiciép-marcarfa.no pueda ser considerada, por si sola, como un elemento apropiable con
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOISA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.EC.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.AEC.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 35.

Que, en este sentido, la coincidencia en CRECIMIENTO no puede ser analizada de
manera aislada, pues el consumidor no percibird nicamente dicha expresion, sino la toralidad de
cada composicion, en la cual adquieren particular relevancia los elementos que la preceden. En la
marca oponente, la expresién se encuentra precedida por CADIEM FONDO MUTUOQ,
mientras que en la solicitada se encuentra integrada a la construccién SUDAMERIS IMPULSA
TU, circunstancia que genera impresiones generales diferentes y permite identificar una

procedencia empresarial propia en cada caso. -

Que, en consecuencia, la presencia de la palabra CRECIMIENTO, considerada
conjuntamente con las diferencias existentes en la estructura, extensidn, composicion y sonoridad
de las expresiones enfrentadas, no resulta idénea para generar un riesgo concreto de confusién o

asociacion empresarial en el piiblico consumidor.--

Que, en segundo lugar, respecto de la oposicidn fundada en la marca IMPULSA LA

GRANDEZA DE TU EMPRENDIMIENTO CON EL BANCO CONTINENTAL
(SLOGAN), clase 36, frente a la solicitud SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO
(SLOGAN), clase 35, corresponde analizar si la coincidencia en la expresién IMPULSA resulta

suficiente para generar riesgo de confusion o asociacidn empresarial, En tal sentido, corresponde

efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto de ambas composiciones, ponderando los elementos que

las integran y la impresién general que producen en el consumidor. ----esseseea-

Que cuanto al aspecto ortogrifico y visual, se observa que las compaosiciones
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.AECA. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.EC.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 35.

CONTINENTAL, mientras que la solicitada se presenta como SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO. Si bien ambas incorporan la expresion IMPULSA, esta se encuentra inserta
en construcciones sustancialmente diferentes y acompafiada por elementos que modifican de

manera significativa la percepcidn de cada conjunto. -

Que, desde el punto de vista fonético, la pronunciacién de IMPULSA LA GRANDEZA
DE TU EMPRENDIMIENTO CON EL BANCO CONTINENTAL difiere de la
correspondiente a  SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO, generindose una

percepcion auditiva diferenciada entre ambas denominaciones. -

Que, asimismo, corresponde valorar la naturaleza de la expresién IMPULSA dentro de
las composiciones enfrentadas. Se trata de una expresién verbal de cardcter evocativo, vinculada
con las ideas de estimulo, incentivo o promocién, por lo que presenta una fuerza distintiva
limitada. Por ello, su presencia en ambas composiciones no puede, por si sola, conferir un dmbito

de exclusividad que impida su urilizacién en construcciones marcarias diferentes, —-—-—---—ccecee-

Que, en tal sentido, adquicren especial relevancia las expresiones SUDAMERIS y
BANCO CONTINENTAL, en tanto contribuyen a individualizar las respectivas
composiciones. La presencia de SUDAMERIS en la marca solicitada le confiere una
identificacion empresarial propia, mientras que BANCO CONTINENTAL constituye un
clemento diferenciador dentro de la compesicién oponente, permitiendo distinguir ambas

construccjonies marcarias y atribuirles una procedencia empresarial diferenciada, ----e-eeeeees

ue, valoradas las composiciones en su conjunto y considerando la limitada fuerza
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.AEC.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.AEC.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 35.----nmvemeev

las integran resultan suficientes para descartar un riesgo concreto de confusidn o asociacién

empresarial en el mercado, b i

Que, Jorge Otamendi sefala que: “La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general gue la denominacidn produce en el conswmidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signas, sin detenerse en elementos aidados, ya giee los elementos comunes a varias
marcas no son, en principio, suficientes para generar confusin. El consumidor tiene la capacidad de

discriminar entre signos que, aun compartiendo un elemento comuin, presentan suficientes

diferencias grificas, fonéticas o conceptuales™ -—vnvera-

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 visign en conjunta”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa 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 norar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de las marcas oponentes, 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. - i FENIN e
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.AE.CA. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 35,

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

de una marca,——-———- - -

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas
devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 01/26

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

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por CADIEM CASA DE BOLSA S.A. y BANCO CONTINENTAL S.AECA.
contra SUDAMERIS BANK S.AEC.A. sobre oposicién al registro de la marca
SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), clase 35, Expediente n®
2518146 solicitada por SUDAMERIS BANK S.AE.C.A. — woas

la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la
ULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), clase 35,
icitada por SUDAMERIS BANK S.A E.C A ——rmemeereeee
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.EC.A. CONTRA SUDAMERIS BANK SAE.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAME
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 35,

Articulo 3.- NﬂmelIESE por codula, —-oemrmmdman

&
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 16.

Asuncién, 11 SEP 2076
VISTO:

El expediente caratulado: CADIEM CASA DE BOLSA S.A vy BANCO
CONTINENTAL S.AECA. contra SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. sobre oposicién al
registro de la marca SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), clase 16,

}“ - 8 0 o o e e B O o o e o et

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca SUDAMERIS
IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), solicitada para la clase 16, en base a la marca
registrada CADIEM FONDO MUTUO CRECIMIENTO (SLOGAN), en la clase 36, y la
marca registrada IMPULSA LA GRANDEZA DE TU EMPRENDIMIENTO CON EL
BANCO CONTINENTAL (SLOGAN), en la clase 36, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son 0 no confundibles, —-—eseesmememme e

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

velando siempre por el INterés general, -« s

. . i ", 5
" Articulo 15°.- El registro de uma marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la mpfsma y a cjercer apee los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra quigd Ighinpe sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR_A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOILSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 16.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir UNa MArcd, «-ceee

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas,

Que, con respecto a la primera oposicidn fundada en la marca registrada CADIEM
FONDO MUTUO CRECIMIENTO (SLOGAN), Clase 36, frente a la solicitud SUDAMERIS

IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), Clase 16, corresponde sefialar que el andlisis de
confundibilidad debe centrarse en la configuracién de las expresiones enfrentadas, atendiendo a

la impresiéti general que producen en el consumidor. En tal sentido, corresponde efectuar el
!
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.EC.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 16.

Que, en cuanto al aspecto ortogrifico y visual, se advierte que ambas composiciones
presentan  estructuras  claramente  diferenciadas, aun cuando comparten la  palabra
CRECIMIENTO. En efecto, la marca oponente se encuentra conformada por la expresioén
CADIEM FONDO MUTUO CRECIMIENTO, mientras que la solicitada presenta la
composicion SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO. La coincidencia se limita 2 la
expresion CRECIMIENTO, ubicada al final de ambas composiciones, mientras que los restantes
clementos denominativos presentan diferencias evidentes en su conformacién y disposicién. Asi,
la presencia de CADIEM FONDO MUTUO en la oponente y de SUDAMERIS IMPULSA

TU en la solicitada determina una configuracién visual de conjunto claramente diferenciada. -

Que, desde ¢l punto de vista fonético, la coincidencia en CRECIMIENTO no resulta
suficiente para producir una semejanza auditiva relevante entre las denominaciones enfrentadas.
En efecto, la sonoridad caracreristica de CADIEM FONDO MUTUO se diferencia de la
correspondiente a SUDAMERIS IMPULSA TU, por lo que, aun cuando ambas expresiones
concluyen con la pronunciacién de CRECIMIENTO, la percepcién auditiva de cada

composicion conserva una identidad propia y diferenciada,-————rrrerere

Que, en este sentido, la coincidencia en CRECIMIENTO no puede ser analizada de

manera aislada, pues el consumidor no percibird nicamente dicha expresién, sino la totalidad de
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR_ A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.ECA. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 16.

W

Que, en este sentido, la coincidencia en CRECIMIENTO no puede ser analizada de
manera aislada, pues el consumidor no percibird Gnicamente dicha cxpresion, sino la toralidad de
cada composicion, en la cual adquieren particular relevancia los elementos que la preceden. En la
marca oponente, la expresién se encuentra precedida por CADIEM FONDO MUTUO,
mientras que en la solicitada se encuentra integrada a la construccién SUDAMERIS IMPULSA

TU, circunstancia que genera impresiones generales diferentes y permite identificar una

procedencia empresarial propia en cada caso. - -~

Que, en consecuencia, la presencia de la palabra CRECIMIENTO, considerada
conjuntamente con las diferencias existentes en la estructura, extensién, composicién y sonoridad

de las expresiones enfrentadas, no resulta idénea para generar un riesgo concreto de confusién o

asociacién empresarial en el publico consumidor, -e-eeeeeeeeecoe -

Que, gn segundo lugar, respecto de la oposicién fundada en la marca IMPULSA LA

GRANDEZA DE TU EMPRENDIMIENTO CON EL BANCO CONTINENTAL
(SLOGAN), clase 36, frente a la solicitud SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO
(SLOGAN), clase 16, corresponde analizar si la coincidencia en la expresion IMPULSA resulta
suficiente para generar riesgo de confusién o asociacién empresarial. En tal sentido, corresponde
efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto de ambas composiciones, ponderando los elementos que

las integran y la impresion general que producen en el consumidor. e

-~

(e, en cuango al aspecto ortogrifico y visual, se observa que las compuosiciones

g diferencias manifiestas en su extension, estructura y disposicién de los elementos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.AF.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 16.

CONTINENTAL, mientras que la solicitada se presenta como SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO. Si bien ambas incorporan la expresién IMPULSA, esta se encuentra inserta
en construcciones sustancialmente diferentes y acompafiada por elementos que modifican de

manera significativa la percepcién de cada conjunto.

Que, desde el punto de vista fonético, la pronunciacién de IMPULSA LA GRANDEZA
DE TU EMPRENDIMIENTO CON EL BANCO CONTINENTAL difiere de la
correspondiente a  SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO, generindose una

percepeion auditiva diferenciada entre ambas denominaciones. ---------

Que, asimismo, corresponde valorar la naturaleza de la expresion IMPULSA dentro de
las composiciones enfrentadas. Se trata de una expresién verbal de cardeter evocarivo, vinculada
con las ideas de estimulo, incentivo o promocion, por lo que presenta una fuerza distintiva
limitada. Por ello, su presencia en ambas composiciones no puede, por sf sola, conferir un émbito

de exclusividad que impida su utilizacidn en construcciones marcarias diferentes, ~--—--------rareee-

Que, en tal sentido, adquieren especial relevancia las expresiones SUDAMERIS y
BANCO CONTINENTAL, en tanto contribuyen a individualizar las respectivas
composiciones, La presencia de SUDAMERIS en la marca solicitada le confiere una
identificacién :mprcsam] propia, mientras que BANCO CONTINENTAL constituye un

eleme

“diferenciador dentro de la composicion oponente, permitiendo distinguir ambas

%:s marcarias y atribuirles una procedencia empresarial diferenciada.

Que, \valoradas! las composiciones en su conjunto y considerando la limitada fuerza

idn IMPULSA, las diferencias existentes entre los restantes elementos que
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR._ A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.AECA. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 16,

las integr:m resultan suficientes para descartar un ritsgu concreto de confusidn o asociacidn

empresarial en el mercado.

Que, en atencién a lo expuesto, y conforme al principio de especialidad que rige en
materia marcaria, corresponde considerar que la proteccién conferida por los registros oponentes
de la Clase 36 se encuentra limitada a los servicios especificamente comprendidos en sus
respectivas coberturas, vinculados, en un caso, con servicios de recaudacion de fondos de
beneficencia, fondos de previsién y fondos mutuos de inversién, v en ¢l otro, con servicios de
seguros, financieros, bancarios, crediticios, monetarios v de fondos mutuos de inversion, mientras
que la solicitud SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO corresponde a productos de la
Clase 16. En consecuencia, la diferente naturaleza y finalidad de las respectivas coberturas,
sumada a las diferencias ortogrificas, visuales y fonéticas advertidas y a la limitada fuerza
distintiva de las expresiones CRECIMIENTO e IMPULSA, resulta suficiente para descartar la
existencia de un riesgo concreto de confusién o asociacién empresarial entre las marcas

enfrentadas.---- = -

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los elementos comunes a varias
marcas no son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la capacidad de

discriminar _entre i

que, aun compartiendo un elemento comuin, presentan suficientes

@ ORI ALES memmeeeeeeeeeeeeeeeen

diferencigs grificas, fonéti

Qué, asi también

mrfmen}; requeridas pon el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con

Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.E.C.AA. CONTRA SUDAMERIS BANK S.AFE.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 16.

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
clementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fomética y grifica.’ -—

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de las marcas 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 ¥ que redine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.--- - e e saaa - ceees

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

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

de UNa MAres. ~—crmrrimiammanns G T —

Que, esta Direccién considera que la marea solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas
devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n°® 03/26
emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar 2 las oposiciones deducidas por
corresponder asi en derecho. R

- T, Por tanto,
DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
F e RESUELVE:

waj/ms de Derecho de Marcas - Pag 199,

-
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.AE.C.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 16,

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por CADIEM CASA DE BOLSA S.A. y BANCO CONTINENTAL S.A.EC.A.
contra SUDAMERIS BANK S.A.EC.A. sobre oposicion al registro de la marca
SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), clase 16, Expediente n°
2518077 solicitada por SUDAMERIS BANK S A E.C A e “eeee

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmires de la solicitud de registro de la
marca SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO A{SLOGAN), clase 16,
Expediente n® 2518077 solicitada por SUDAMERIS BANK ABCA e \S --------- -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.EC.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 36,

Asuncion, "r ‘|| 5 E P ZBEE
VISTO:
El expediente cararulado: CADIEM CASA DE BOLSA S.A. y BANCO

CONTINENTAL S.AECA. contra SUDAMERIS BANK S.AECA. sobre oposicion al
registro de la marca SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), clase 36,

¥s meretes e -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca SUDAMERIS
IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), solicitada para la clase 36, en base a la marca
registrada CADIEM FONDO MUTUQO CRECIMIENTO (SLOGAN), en la clase 36, v la
marca registrada IMPULSA LA GRANDEZA DE TU EMPRENDIMIENTO CON EL
BANCO CONTINENTAL (SLOGAN), en la clase 36, por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las marcas son o no confundibles. S L 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, e
i
LY
" Articulo 15°.- EXregistro de uni marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusivo de-la misma v a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrg‘quicn Jekjone sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.AE.CA. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 36,

Resolucién D.AM.L n, °

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vdlidos como el derecho a constituir una MAarea, ----e-

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

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al anilisis de la confundibilidad entre SIgNOS, ---eeeeees

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -
Que, con respecto a la primera oposicién fundada en la marca registrada CADIEM

FONDO MUTUQ CRECIMIENTO (SLOGAN) frente a la soliciud SUDAMERIS
IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), corresponde sefialar que ambas composiciones
se encuentran comprendidas en la Clase 36, por lo que el anilisis de confundibilidad debe

guracion de las expresiones enfrentadas, atendiendo a la impresién general
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.AECA. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 36.

Que, en cuanto al aspecto ortogrifico y visual, se advierte que ambas composiciones
presentan  estructuras  claramente  diferenciadas, aun cuando comparten la  palabra
CRECIMIENTO. En efecto, la marca oponente se encuentra conformada por la expresion
CADIEM FONDO MUTUO CRECIMIENTO, mientras que la solicitada presenta la
composicion SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO. La coincidencia se limita a la
expresion CRECIMIENTO, ubicada al final de ambas composiciones, mientras que los restantes
clementos denominativos presentan diferencias evidentes en su conformacién y disposicién. Asi,
la presencia de CADIEM FONDO MUTUO en la oponente y de SUDAMERIS IMPULSA

I'U en la solicitada determina una configuracion visual de conjunto claramente diferenciada,-----

Que, desde ¢l punto de vista fonético, la coincidencia en CRECIMIENTO no resulta
suficiente para producir una semejanza auditiva relevante entre las denominaciones enfrentadas.
En efecto, la sonoridad caracteristica de CADIEM FONDO MUTUO se diferencia de la
correspondiente a SUDAMERIS IMPULSA TU, por lo que, aun cuando ambas expresiones
concluyen con la pronunciacion de CRECIMIENTO, la percepcion auditiva de cada

composicion conserva una identidad propia y diferenciada.------

Que, asimismo, debe tenerse presente que la palabra CRECIMIENTO, considerada en

relacion con los servicios financieros que distinguen ambas composiciones, posee un caricter

icidn marcaria no pueda ser considerada, por si sola, como un

ce suficiente para impedir la coexistencia de otras composiciones
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.ECA. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 36.---------eceeeex

Resolucion DAMLn.° | |~ 1 5 D

Que, en este sentido, la coincidencia en CRECIMIENTO no puede ser analizada de
manera aislada, pues el consumidor no percibird dnicamente dicha expresion, sino la rotalidad de
cada composicion, en la cual adquieren particular relevancia los elementos que la preceden. Enla
marca oponente, la expresion se encuentra precedida por CADIEM FONDO MUTUOQ,
mientras que en la solicitada se encuentra integrada a la construccién SUDAMERIS IMPULSA

U, circunstancia que genera impresiones generales diferentes y permite identificar una

procedencia empresarial propia en cada caso.-———--reeerevee

Que, en consecuencia, la presencia de la palabra CRECIMIENTO, considerada
conjuntamente con las diferencias existentes en la estructura, extensicn, compaosicién y sonoridad

de las expresiones enfrentadas, no resulta idénea para generar un riesgo concreto de confusién o

asociacion empresarial en el pablico consumidor,

Que, en segundo lugar, respecto de la oposicidn fundada en la marca IMPULSA LA

GRANDEZA DE TU EMPRENDIMIENTO CON EL BANCO CONTINENTAL
(SLOGAN) frente a la solicitud SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN),
corresponde analizar si la coincidencia en la expresion IMPULSA resulta suficiente para generar
riesgo de confusién o asociacién empresarial. En cuanto al aspecto ortogrifico y visual, se observa
que las composiciones presentan diferencias manifiestas en su extensién, estructura y disposicion
de los elementos denominativos. La marca oponente se configura como una frase extensa,
integrada por IMPULSA LA GRANDEZA DE TU EMPRENDIMIENTO CON EL
BANCO C@N’F[I:IEN'I'EL, mientras que la solicitada se presenta como SUDAMERIS
TU CRECIMIENTO. 5i bien ambas incorporan la expresion IMPULSA, esta se

inserta en construcciones sustancialmente diferentes y acompaiada por elementos que

manera significativa la percepcidn de cada conjunto. e
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 36.

Que, desde el punto de vista fonético, la pronunciacion de IMPULSA LA GRANDEZA
DE TU EMPRENDIMIENTO CON EL BANCO CONTINENTAL difiere de la
correspondiente 2 SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO, generindose una

percepcién auditiva diferenciada entre ambas denominaciones.------—----

Que, asimismo, corresponde valorar la naturaleza de la expresién IMPULSA dentro de
las composiciones enfrentadas. Se trata de una expresién verbal de cardcter evocativo, vinculada
con las ideas de estimulo, incentivo o promaocién, por lo que, utilizada en slogans relacionados
con servicios financieros, presenta una fuerza distintiva limitada. Por ello, su presencia en ambas
composiciones no puede, por si sola, conferir un dmbito de exclusividad que impida su

utilizacidn en construcciones marcarias diferentes, -

Que, en tal sentido, adquieren especial relevancia las expresiones SUDAMERIS y
BANCO CONTINENTAL, en tanto contribuyen 2 individualizar las respectivas
composiciones. La presencia de SUDAMERIS en la marca solicitada le confiere una
identificacién empresarial propia, mientras que BANCO CONTINENTAL constituye un
elemento diferenciador dentro de la composicién oponente permitiendo distinguir ambas

construcciones marcarias y atribuirles una pmc::dcnciu empresarial diferenciada, -

val

Qu

distintivd de la expresion IMPULSA, las diferencias existentes entre los restantes elementos que

das las composiciones en su conjunto y considerando la limitada fuerza
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.AECA. CONTRA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 36.

Que, Jorge Otamendi senala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el wonsumidor medio, Es 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 confiesion. El consumidor tiene la capacidad de

discriminar entre signos gque, aun mm‘mrm’nda un eélemento comiin, presentan mﬁﬂ?ﬂfﬂ

diferencias graficas, fonéticas o conceptuales”.

Que, asf también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[recuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en conjunte”, y que... para la comparacién de dos marcas 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 fonctica y grdfica.’ -

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de las marcas 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 reine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.------—--ereeve- - =

Que, la marea 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.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES fﬂcﬁsn&iaﬁt ﬂﬂm A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. Y BANCO
CONTINENTAL S.A.E.C.A. CONTRA SUDAMERIS BANK S.AEC.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SUDAMERIS IMPULSA TU
CRECIMIENTO (SLOGAN), CLASE 36,

Que, esta Direccidn 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 las oposiciones deducidas
devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 02/26

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

corresponder ssf en derecho. i =

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por CADIEM CASA DE BOLSA S.A. y BANCO CONTINENTAL S.AEC.A.
contra SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. sobre oposicion al registro de la marca
SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIENTO (SLOGAN), efsse 36, Expediente n°
2518153 solicitada por SUDAMERIS BANK SAECA cooeoe e S

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimiges de
marca SUDAMERIS IMPULSA TU CRECIMIE
Expediente n® 2518153 solicitada por SUDAMERIS BANK S ALE.C A creefereemomeeemcennn

1 solicitud de tegistro de la

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. A (| S (R,

! Directora
de Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 7 de 7






(3 GQBIERNO ey | BHEESINO
. | |

INTELECTUAL

Resolucién D.AM.Ln. U D 1 U 2 1

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 30.------

Asunciin,
117 SEP 2076
VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
contra ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC. sobre oposicion al registro de la
marca MADURITOS, clase 30, y,----reemveeemv T ——

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca MADURITOS,
solicitada para la clase 29, en base al registro de marca NATUCHIPS, en la clase 30, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar 12 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 B e e e 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

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

ro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su drular el derecho al uso
ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
rechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al use de cualquier
ir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 30,------

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, entre las marcas en pugna MADURITOS (solicitada) y NATUCHIPS (oponente),
ambas destinadas a distinguir productos de la Clase 30, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y
de conjunto, atendiendo a la impresidn general que producen las denominaciones enfrentadas y
sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinacién de
confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas y diferencias existentes entre los
signos, conjuntamente con la naruraleza y relacién de los productos que pretenden distinguir, a

fin de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusién o

asociacion en el piblico consumidor. e
e
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 30,

denominaciones poseen igual cantidad de letras, no existe coincidencia en su secuencia
denominativa ni en la conformacion de sus respectivos segmentos. En efecto, MADURITOS se
caracteriza por la sucesién de las letras M-A-D-U-R-I-T-O-S, mientras que NATUCHIPS
presenta N-A-T-U-C-H-I-P-§, observindose diferencias sustanciales desde sus elementos
iniciales, intermedios y finales. La distinta combinacién de vocales y consonantes, asi como la
presencia de los grupos R-I-T-O en la solicitada y C-H-I-P en la oponente, determina una
fisonomia visual propia para cada denominacién. En consecuencia, desde el plano grifico y

ortogrifico, las marcas enfrentadas pueden ser percibidas e individualizadas de manera

I PN oo e

Que, en cuanto al aspecto fonético, también se advierten diferencias suficientes entre
MADURITOS y NATUCHIPS. La primera presenta una secuencia sonora claramente
diferenciada de la segunda, cuya pronunciacién responde a una estructura distinta. La silaba
inicial MA de MADURITOS no coincide con NA de NATUCHIPS, mientras que las
respectivas secuencias posteriores generan ritmos y sonoridades diferentes. Asimismo, la presencia
del sonido R y la terminacién TOS en MADURITOS contrastan con la sonoridad caracteristica
de CHIPS en NATUCHIPS. Por consiguiente, aun cuando puedan advertirse determinadas
coincidencias aisladas, la impresién auditiva de conjunto no resulta coincidente ni presenta una

intensidad suficiente para inducir al consumidor a confundir ambas denominaciones. -

Que, desde el aspecto conceprual, la denominacion MADURITOS presenta una
iminutivo de maduro y que, aplicada a productos alimenticios, alude

o maduro utilizado en determinados snacks comercializados b:ajn

, si bien tal asociacién conceptual puede ser reconocida, la misma no
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 30.--—--

constituye una composicion marcaria distinta, en la que el elemento CHIPS remite al tipo o
presentacion de determinados productos alimenticios, mientras que NATU conforma el
elemento caracteristico de la denominacién. Por consiguiente, la evocacién vinculada con el

plitano maduro no resulta suficiente, por si sola, para establecer semejanza conceprual entre

MADURITOS y NATUCHIPS emeeemmmeem e

Que, a mayor abundamiento, cabe considerar lo manifestado por la parte solicitante
respecto de la existencia de antecedentes de la denominacion MADURITOS 2 su nombre en
otros territorios, entre ellos Uruguay y Canadd. Al respecto, efectuada la correspondiente
verificacion en la base de daros de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
se corrobord la existencia de solicitudes y/o registros de la denominacién MADURITOS a
nombre de ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC., para productos
comprendidos en las Clases 29 y 30. Si bien tales antecedentes extranjeros no resultan vinculantes
para el examen de registrabilidad en el territorio nacional, constituyen un elemento adicional de

valoracién dentro del andlisis del presente caso. e e £ Lt i

Que, en cuanto a la relacion entre los productos, ambas marcas se encuentran destinadas
a distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30, verificindose, por tanto, identidad
en cuanto a su dmbito de proteccion. Esta circunstancia constituye un factor relevante en el
anilisis de confundibilidad y debe ser ponderada conjuntamente con el grado de semejanza

existente entre las denominaciones enfrentadas. No obstante, la identidad de los productos no

la existencia de riesgo de confusidén, pues corresponde establecer si la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE Lﬂl;m A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 30,

Que, en consecuencia, si bien se verifica identidad en cuanto a los productos protegidos y
una determinada vinculacién conceprual derivada de la posibilidad de que MADURITOS
evoque el plitano maduro, las diferencias advertidas entre MADURITOS y NATUCHIPS
permiten establecer una clara diferenciacién entre ambas denominaciones. Apreciadas las marcas
de manera sucesiva y en su conjunto, las caracteristicas propias de cada composicidn resultan
suficientes para su individualizacién por parte del publico consumidor, sin que las coincidencias

sefialadas alcancen entidad suficiente para generar riesgo de confusidn o asociacion. resultando

viable su coexistencia paciﬁca en el mercado. S

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 espontdnea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas. e

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confiusidn de marcas debe analizarse en funcidn del
impacto general que la denominacion produce en el conswmidor medio. Es crucial considerar la
toralidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
UAriAs Marcds mo som, en princepio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos gue, aun compartiendo una rasz comsin, presentan suficientes

diferenciasqri

as, foncticas o conceptuales. Esta capacidad resulta especialmente velevante en el
€ caso, en el que, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las

clgs  existentes \entre las  denominaciones permiten al consumidor distinguivlas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 30,

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente requeridas por el Tribunal suprema es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su visign en conjunta”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un
lugar preferente el que propugna wna vision de conjunto sincrética, 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 rotalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccidn considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el
articulo n* 2 de la Ley de Marcas n® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad ¥
originalidad. --------- - e -

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

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

de una marca. e I I

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® $88/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho.

! Dr. F¢mandez Novoa os de Derecho de Marcas — Pag 199,

Pigina6de 7



GOBIERNOpgr | PIRECCION NACIONAT
PARAGUAY | RIhommnan

Resolocion DAMLnC U | [ 2 1

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 30.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra ADVANCED
TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC. sobre oposicidn al registro de la marca
MADURITOS, clase 30, Expediente n® 2476661 solicitada por ADVANCED TOTAL
MARKETING SYSTEMS, INC. e S S e e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimite ¢ la golicitud de regisero de la
marca MADURITOS, clase 29, Expediente n® 24?56 1 s0 pur ADVANCED
TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.—— 4\ .

AN
ml ALV, SUAREZ
.Direcmm

_glﬂsunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 29,

Asuncinin, -| -l SEP EBEE
VISTO:

El txpcclieme caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)
contra ADVANCED TOTAL MARKETING 5YSTEMS, INC. sobre oposicidn al registro de la
marca MADURITOS, clase 29, yy----rereremreeeeeere oo e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MADURITOS,
solicitada para la clase 29, en base al registro de marca NATUCHIPS, en la clase 29, por lo que

cv.rrrespundc 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 general, -eeeeesoeesaeeee e - -

Que, tal como lo expresa ¢l 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

]cgis]:.cit‘m marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

Articalo 15°.- F rcgistroﬁgekhl}a marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la/misma y a ejercer wnte los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cfnn;/m}cv;u.ic /lesione sus derechos. Bsimismo concede ¢f derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otrg signo gue\pueda inducir directa) o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
udlguiera fea |4 clase en que ﬁgur::n.. siempre que tengan relacidn entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 29.-—--

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 SIZNOS, ~-eeemenees

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

anilisis del riesgo de confusién 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 previstasen la Ley de Mareas oo

Que, entre las marcas en pugna MADURITOS (solicitada) y NATUCHIPS (oponente),
ambas destinadas a distinguir productos de la Clase 29, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y
de conjunto, atendiendo a la impresién general que producen las denominaciones enfrentadas y
sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinacién de
confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas v diferencias existentes entre los
signos, conjuntamente con la naturaleza y relacién de los productos que pretenden distinguir, a

fin de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusién o

asociacidn en el publico consumidor. e e

aspecto grifico y ortogrifico, MADURITOS y NATUCHIPS presentan

ente diferenciable. La denominacién solicitada se encuentra integrada
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 29,-—--

denominaciones poseen igual cantidad de letras, no existe coincidencia en su secuencia
denominativa ni en la conformacién de sus respectivos segmentos. En efecto, MADURITOS se
caracteriza por la sucesién de las letras M-A-D-U-R-I-T-O-§, mientras que NATUCHIPS
presenta N-A-T-U-C-H-I-P-S, observindose diferencias sustanciales desde sus elementos
iniciales, intermedios y finales. La distinta combinacién de vocales y consonantes, asi como la
presencia de los grupos R-I-T-O en la solicitada y C-H-I-P en la oponente, determina una
fisonomia visual propia para cada denominacién. En consecuencia, desde el plano grifico y

ortogrifico, las marcas enfrentadas pueden ser percibidas e individualizadas de manera

independiente. =

Que, en cuanto al aspecto fonético, también se advierten diferencias suficientes entre
MADURITOS y NATUCHIPS. La primera presenta una secuencia sonora claramente
diferenciada de la segunda, cuya pronunciacidn responde a una estructura distinta. La silaba
inicial MA de MADURITOS no coincide con NA de NATUCHIPS, mientras que las
respectivas secuencias posteriores generan ritmos y sonoridades diferentes. Asimismo, la presencia
del sonido R y la terminacién TOS en MADURITOS contrastan con la sonoridad caracteristica
de CHIPS en NATUCHIPS. Por consiguiente, aun cuando puedan advertirse determinadas
coincidencias aisladas, la impresién auditiva de conjunto no resulta coincidente ni presenta una

intensidad suficiente para inducir al consumidor a confundir ambas denominaciones.------------

Que, desde el aspecto conceptual, la denominacién MADURITOS presenta una
emcaciéﬁ;i.nedgda con la idea de madurez. En este punto, la parte oponente sostiene que dicha
expresién constituye el diminutivo de maduro ¥ que, aplicada a productos alimenticios, alude
partjcularmente al plitano maduro utilizado en determinados snacks comercializados bajo
NATUGHIPS. Al re pecto, si bien tal asociacién conceprual puede ser reconocida, la misma no
d¢terming una ﬁquivﬁcncia entre las denominaciones enfrentadas, toda vez que NATUCHIPS
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 29,

constituye una composicion marcaria distinta, en la que ¢l elemento CHIPS remite al tipo o
presentacion de determinados productos alimenticios, mientras que NATU conforma el
elemento caracterfstico de la denominacién. Por consiguiente, la evocacién vinculada con el

plitano maduro no resulta suficiente, por si sola, para establecer semejanza conceptual entre

MADURITOS y NATUCHIPS,

Que, 2 mayor abundamiento, cabe considerar lo manifestado por la parte solicitante
respecto de la existencia de antecedentes de la denominacion MADURITOS a su nombre en
otros territorios, entre ellos Uruguay y Canadd. Al respecto, efectuada la correspondiente
verificacion en la base de datos de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
se corrobord la existencia de solicitudes y/o registros de la denominacién MADURITOS a
nombre de ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC., para productos
comprendidos en las Clases 29 y 30. Si bien tales antecedentes extranjeros no resultan vinculantes
para el examen de registrabilidad en el territorio nacional, constituyen un elemento adicional de

valoracién dentro del andlisis del presente caso. - -

Que, en cuanto a la relacién entre los productos, ambas marcas se encuentran destinadas
a distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 29, verificindose, por tanto, identidad
en cuanto a su dmbito de proteccitn. Esta circunstancia constituye un factor relevante en el
andlisis de confundibilidad y debe ser ponderada conjuntamente con ¢l grado de semejanza

existente entre-las denominaciones enfrentadas. No obstante, la identidad de los productos no
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 29,

Que, en consecuencia, si bien se verifica identidad en cuanto a los productos protegidos y
una determinada vinculacién conceprual derivada de la posibilidad de que MADURITOS
evoque el plitano maduro, las diferencias advertidas entre MADURITOS y NATUCHIPS
permiten establecer una clara diferenciacién entre ambas denominaciones. Apreciadas las marcas
de manera sucesiva y en su conjunto, las caracteristicas propias de cada composicion resultan
suficientes para su individualizacién por parte del piblico consumidor, sin que las coincidencias

sefialadas alcancen entidad suficiente para generar riesgo de confusidn o asociacion, resultando

viable su coexistencia pacifica en el mercado,

Que, al respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad de confusion al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una 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, = - i

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusidn de marcas debe analizarse en [funcidn del
itmpacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. Fl consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad resulta especialmente relevante en el
, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 29, las

g existentes \,ﬂm. las  denominaciones permiten al consumidor distinguirlas

presente can
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 29—

Que, asi rambién 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 “ocupa un
lugar preferente el gue 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 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 en el
articulo n® 2 de la Ley de Marcas n® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. rons nne oo -

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,-—- P — -

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podré coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 587/26 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA
CORPORATION) CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADURITOS, CLASE 29—

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra ADVANCED
TOTAL MARKETING SYSTEMS, INC. sobre oposicion al registro de la marca

MADURITOS, clase 29, Expediente n® 2476551 solicitada por HDVMEQ\TD’IHL
MARKETING SYSTEMS, INC.- P

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites
marca MADURITOS, clase 29, Expediente n® 24765

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, --
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A. CONTRA H3
AGROCHEMICALS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ZETAMAX H3, CLASE 05.

Asuncion, 1 | OFp 2026
VISTO:

El expediente caratulado: SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A., contra H3
AGROCHEMICALS sobre oposicién al registro de marca “ZETAMAX H3” clase 05, y;-—-—- -

CONSIDERANDO:

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la fe:-,rl 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 interéds T 1 R

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

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

' Articulo_15° istro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
pi quien lesione sus

echos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
gno que pueda indu

ir directa o indirectamente 2 confusion o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A. CONTRA H3
AGROCHEMICALS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ZETAMAX H3, CLASE 05,

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

razonable de perjuicio. "

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

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 piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la

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

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

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con el consecuente andlisis de la coexistencia o no entre la marea “ZETAMAX H3”,

solicitada en la Clase 05, y la marca “ZETHAMAXX”, invocada por la parte oponente, de origen

extranjero en la clase 05. T — maa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A. CONTRA H3
AGROCHEMICALS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ZETAMAX H3, CLASE 05,

Asimismo, la marca oponente cuenta con solicitudes de registro en Bolivia y Paraguay, lo que
evidencia la intencién de su titular de extender la proteccion de la marca dentro del dmbito

regional. Tales antecedentes, valorados conjuntamente con la semejanza existente entre las

denominaciones, resultan relevantes para el andlisis de confundibilidad.

Que, al pretenderse registrar la denominacién ZETAMAX H3 para productos de la
Clase 05, comprendidos entre otros en “productos para eliminar animales dasinos, fungicidas,
berbicidas, insecticidas, pesticidas y productes para eliminar las malas hierbas”, se advierte un
riesgo de confusidn o asociacion en el publico consumidor respecto de la marca ZETHAMAXX,
atendiendo a la elevada semejanza existente entre ambas denominaciones y a la coincidencia en la
naturaleza de los producros. En efecto, la proximidad ortogrifica y fonética derivada de la
estructura ZETA/ZETHA seguida de *“"MAX/MAXX?”, unida a la pertenencia a la misma clase,
resulta susceprible de inducir al consumidor nacional a considerar que los productos distinguidos
por la marca solicitada cuentan con algtin vinculo, autorizacién, licencia, distribucién o relacién

comercial con el titular de la marca extranjera ZETHAMAXX.

Que, por otra parte, la utilizacién de una denominacién altamente semejante por un
tercero para distinguir productos comprendidos en la misma Clase 05 puede afectar el cardcrer
distintivo de la marca oponente, al permitir que una estructura denominativa pricticamente
coincidente sea empleada para identificar productos pertenecientes al mismo dmbito comercial.

Esta circunstancia adquiere particular relevancia en el presente caso, en atencién a la existencia de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
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AGROCHEMICALS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ZETAMAX H3, CLASE 05,

naturaleza de los productos, incrementan la posibilidad de confusién o asociacion en el publico

consumidor. e R S R e

Que, la adopcién de una denominacidon altamente semejante a la marca
“ZETHAMAXX” para amparar productos de la misma clase y vinculados al mismo dmbito
comercial resulta susceptible de generar una asociacién indebida respecto de su origen
empresarial. En efecto, al utilizar un signo que reproduce los elementos esenciales y caracteristicos
de la marca oponente, diferenciindose principalmente por la incorporacion de “H3" y por
dererminadas variaciones ortogrificas, el solicitante podria generar en el publico consumidor la
percepcién de que existe una vinculacién empresarial entre ambas marcas, circunstancia que
resulta incompatible con la funcién esencial de la marca como elemento diferenciador de los

productos en ¢l mercado. -

Que, ¢l Convenio de Paris posee fuerza legal en nuestro pais, el cual en su Art. 6 bis
establece que: “(...) 1) Los paises de la Unidn se comprometen, bien de oficio, 5i la legislacion del pais
lo permite, bien a instancia del interesado, a rebusar o invalidar el registro y a probibir el uso de
una marca de fdbrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la antoridad competente del pais del registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marea de una persiona gue pueda

bencficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (... )", <-eeereeerees

Qde, ahondagdo atin mds en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Madiga, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las lamadas marcas notorias .../,
pucden ser a cfendidas exitosamente fucra del pass en gue eitdn repistradas {excepaon al principio de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A. CONTRA H3
AGROCHEMICALS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
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tervitorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con las cuales no

baya relacidn (excepeion al principio de especialidad).” -

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacién a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
wtilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, ¢l ariterdo que se aplica en el cotey es
riguroso o mds eitricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del puiblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir,

En conclusion, vemos que el solicitante no incorpora a su marca tan siquiera un
elemento novedoso y distintivo que permita la diferenciacion de otros comerciantes y/o

prestadores de productos y servicios relacionados al rubro.—-

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

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

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

- DE MARCAS" - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193.
DERECHO DE MARCASY - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como mareas los signos gue comstituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercevo, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

Iebiese hecho conocido el signo”. S -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 342/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. mrmees

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DECLARAR. procedente y hacer lugar a la accién deducida por
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AGROCHEMICALS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
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arc.'l “fET MAX H3"

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
clase 05, Expediente n® 2233875 solicitada por H3 AG

‘\‘xi&?‘ Directigiile Asuntos Marcarios Litigiosos

Ill,] :||-:|'- /
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AVALON CASA DE BOLSA 5.A. CONTRA DCREDITO
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (SAECA) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AVALX Y ETIQUETA, CLASE 36.---

ﬁsuncic’:n,,i | SED E'UZﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: AVALON CASA DE BOLSA S.A. contra DCREDITO
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (SAECA) sobre oposicion al
registro de la marca AVALX Y ETIQUETA clase 36, v. rmmmremearrae s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidén contra la solicitud de registro de la marca AVALAX Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 36, en base a la marca AVALON CASA DE BOLSA en la

clase 36, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.-

; ; 1 ; v & -
Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley” a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. S

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

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AVALON CASA DE BOLSA S.A. CONTRA DCREDITO
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (SAECA) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AVALX Y ETIQUETA, CLASE 36.------

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

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

Que, 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

anilisis del riesgo de confusién 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 pblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - ool

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado AVALX
Y ETIQUETA, solicitada en clase 36, y por otro, la marca oponente AVALON CASA DE
BOLSA, concedida en clase 36, —reemmeremmmess et ettt et

Que, corresponde efectuar el examen comparativo de las denominaciones enfrentadas. Al
respecto, entre AVALX y AVALON CASA DE BOLSA no se advierte identidad ni semejanza
denominativa de entidad suficiente para generar riesgo de confusién o asociacion, pues ambas

presentan diferencias apreciables en su composicidn, estructura, extensién y sonoridad. En
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AVALON CASA DE BOLSA S.A. CONTRA DCREDITO
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (SAECA) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AVALX Y ETIQUETA, CLASE 36,

como fonéticamente, sin que dicha coincidencia parcial permita considerar que se trata de una

misma denominacion o de variantes de un mismo origen empresarial.

AVALX

(marca solicitada)

AVALON CASA DE BOLSA

(marca oponente)

Que, no existe posibilidad de confusion suficiente entre las marcas AVALX Y
ETIQUETA, solicitada en la clase 36, y AVALON CASA DE BOLSA, registrada en la clase 36,
debido especialmente a las diferencias existentes entre ambas denominaciones. Si bien los
servicios comprendidos en sus respectivas coberturas presentan cierta proximidad por
encontrarse vinculados al dmbito financiero, la diferenciacion existente entre los elementos
denominativos y figurativos permite al consumidor distinguirlas razonablemente en ¢l mercado.
En efecto, AVALX comprende operaciones financieras relacionadas con criptomonedas, su
cambio y transferencia electrénica mediante tecnologia de cadena de bloques, mientras que
AVALON CASA DE BOLSA comprende principalmente servicios de corretaje, acciones, bonos,
valores, fondos de inversién, gestién y consultoria financiera. La marca solicitada cumple con los
requisitos de distintividad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no

st encuenﬂﬁ\mrcﬂ argumentos juridicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.--

uc, conforme a\los criterios establecidos en las directrices de marcas el andlisis de
Nildad debe efec arse considerando la impresién de conjunto que producen las
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AVALON CASA DE BOLSA 5.A. CONTRA DCREDITO
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (SAECA) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AVALX Y ETIQUETA, CLASE 36,

marcas, valorando sus semejanzas y diferencias en los distintos planos de comparacién, asi como
la naturaleza y relacién existente entre los productos o servicios que respectivamente distinguen.
En ral sentdo, la coincidencia o proximidad existente entre determinadas actividades
comprendidas en las coberturas no determina por si sola la existencia de riesgo de confusién,
debiendo establecerse si las semejanzas existentes entre las marcas poseen entidad suficiente para
generar en el consumidor una asociacion respecto de su origen empresarial. En el caso analizado,
la apreciacién conjunta de AVALX Y ETIQUETA v AVALON CASA DE BOLSA, unida a las
diferencias grificas, y fonéticas existentes entre ambas denominaciones y a los elementos
figurativos propios de la marca solicitada, permite concluir que no se configura un riesgo de

confusién suficiente que impida su coexistencia en el mercado. =

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signas, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales.” En este sentido, en el caso analizado, la apreciacion
integral de las denominaciones AVALX Y ETIQUETA y AVALON CASA DE BOLSA permite
advertir diferencias suficientes en su composicion, estructura, pronunciacion y configuracion general,
asi como en sus vespectivos elementos graficos, aun cuando ambas marcas compartan la secuencia

AVAL y seencuentren destinadas a servicios com prendidos dentro de la misma dase. - -ceeeeee- i

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mads

CCRCRIEMEnte requerty
arreglo'a s vision en cd

as por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas wn

ifunta”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “acupa un
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AVALON CASA DE BOLSA S.A. CONTRA DCREDITO
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (SAECA) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AVALX Y ETIQUETA, CLASE 36.-—

lugar preferente el que propugna wna vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica.’ -

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

tienen elementos que las hacen diferentes.—- S

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

T TR v i i e A S S S i

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podra 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 oposicidn deducida deviene
improcedente, consecuentement, corresponde confirmar el Dictamen n® 450/26 emitido por la

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

e 1T O P

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
AVALON CASA DE BOLSA S.A. contra DCREDITO SOCIEDAD ANONIMA
EMISOBA DE CARITAL ABIERTO (SAECA) sobre oposicién al registro de la marca

menlds 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 AVALON CASA DE BOLSA S.A. CONTRA DCREDITO
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (SAECA) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AVALX Y ETIQUETA, CLASE 36.-—

AVALX Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n® 2549413 solicitada por DCREDITO
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO (SAECA).--ecremeeemen

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solicipdd de regisero de la
marca AVALX Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n®-
DCREDITO SOCIEDAD ANONIMA EMISDR&/Iﬁi PITAL ABIERTO
TN S B R ——

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. —frmecfceed L it

Directora
= Asuntos Marcarios Lil:igiaasns
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC.
CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INVICTA, CLASE 35.

Asuncidn,

T4 SEP o006
VISTO:

El expediente caratulado: INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC.
contra AGROTEC S.A. sobre oposicidn al registro de la marca INVICTA clase 35, y.—-—---renv

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca INVICTA,
solicitada para la clase 35, en base a la marca registrada INVICTA en la clase 14, por lo que

Corres pundc a esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles. S

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

velando siempre por el interés general, —-—-eeeceeeee

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

gistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC.
CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INVICTA, CLASE 35. ;

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, «----eo- -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas, -« e s -

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado

INVICTA, solicitada en clase 35, y por otro, la marca oponente INVICTA, concedida en clase

14, que protege todos los productos comprendidos en dicha clase. sanr

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca,
corresponde sefialar que la solicitud de registro INVICTA pretende proteger servicios de la clase
35, especificamente: “publicidad y gestion de negocios comerciales relacionados con el agro; servicios
de agencias de importacion-exportacion; difusiin de anuncios publicitarios relacionados con el agro;
distribucion de material publicitario de productos del agro, tales como folletos, prospectos, impresos y
muestras; difusion de material publicitario; publicidad por correo divecto; distribucion de muestras;
¢ informacion ¥ asesoramiento comerciales al consumidor en la seleccion de productos y serviceos

relacionado

protege todos los'groductos comprendidos en dicha clase. Con esta comparacién se advierte que

on el agro”, mientras que la marca oponente INVICTA, concedida en clase 14,

ervicios v produkros comprendidos en ambas coberturas poseen distinta naturaleza, finalidad

to de comercializacion ¥y prestacién, puesto que los servicios de la clase 35 se encuentran
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC.
CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INVICTA, CLASE 35.

orientados principalmente a actividades de publicidad, gestion  comercial, importacion,
exportacion, promocidn, distribucién de material publicitario ¢ informacion y asesoramiento
comercial, particularmente vinculados al sector agropecuario, mientras que los productos de la
dase 14 corresponden principalmente a articulos de Joyeria, metales preciosos, predras preciosas,
relojeria ¢ instrumentos cronomeétricos y productos afines. En consecuencia, no se advierte entre
ellos una relacién de complementariedad o asociacién comercial de tal entidad que pueda inducir

al piblico consumidor a considerar que provienen de un mismo origen empresarial s

Que, en consecuencia, la diferencia existente entre la naturaleza y finalidad de los servicios
y productos protegidos por cada marca constituye un elemento relevante al momento de valorar
la posibilidad de confusion, pues no se advierte una conexién competitiva directa entre los
servicios concretamente amparados en la clase 35 y los productos comprendidos en la clase 14,
atendiendo a sus caracteristicas, finalidad, canales de comercializacién y démbito de prestacidn.
Asimismo, el hecho de que los servicios solicitados comprendan actividades de publicidad,
gestion comercial e importacidn-exportacion relacionadas especificamente con el agro no
determina, por si mismo, una vinculacidn con los productos de la clase 14, al no apreciarse una

relacién de complementariedad o dependencia comercial suficiente entre ambas coberturas. —-—---

Que, ademis, resulta pertinente efectuar el andlisis visual de las marcas objeto del presente
procedimiento. Al respecto, ambas marcas comparten de manera integra la denominacidn
INVICTA, por lo que desde el aspecto grifico y ortogrifico existe identidad denominativa entre

las marcas_confrontadas. Asimismo, desde el punto de vista fonético, ambas producen
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confusion cuando los servicios y productos se encuentran claramente diferenciados ¥ no
presentan una conexién competitiva relevante, Estas circunstancias, apreciadas en su conjunto,

permiten concluir que no existe una probabilidad razonable de que el publico consumidor

atribuya a ambas marcas un mismo origen empresarial.

En ese sentido, conforme al arriculo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro
sistema ¢l principio del Sistema Uniclase, ¢l cual establece que cada solicitud de marca debe
especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener
proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema
implica una segmentacién del mercado en funcion de los productos o servicios que distingue
cada clase, lo cual evita una proteccion automdtica en clases distintas a la

registrada. i e

Por tanto, al encontrarse las marcas comprendidas en distintas clases del nomenclador
internacional de Niza, y al no verificarse una relacién de conexidad suficiente entre los productos
y servicios especifficamente protegidos en las clases 35 v 14, no se configura uno de los
clementos necesarios para determinar la existencia de riesgo de confusion o asociacién
empresarial. En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia de ambas marcas, al no

generarse riesgo de confusién ni de asociacion directa por parte del consumidor promedio en ¢l

mercado de referencia.—--—-eeeeememees

ando adn mids en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
ARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo daras

peductos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
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no se requiere entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundindn si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado™ —ceeeeeeececece.

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

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

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

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

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

de UNA MATCA. ~--mremrree e rrrrm e mmes s

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

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

improcedente, y@ue}T te, corresponde confirmar el Dictamen n® 469/26 emitido por la

aguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asuncidn. pdgs. 104-105.
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jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.- e i R e s e R

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. contra AGROTEC S.A. sobre
oposicion al registro de la marca INVICTA clase 35, Expediente n® 2541786 solicitada
por AGROTEC S.A. i

YT AL
Directora
suntos Marcarios Litigiosos
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Asuncidn, T b SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC.
contra AGROTEC 5.A. sobre oposicidn al registro de la marca INVICTA clase 41, ) Cmttmatt

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca INVICTA,
solicitada para la clase 41, en base a la marca registrada INVICTA en la clase 09, por lo que

corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son 0 no confundibles,-——-—--—-—errerev-

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. -—--eeerreeeecens s -

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

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

gistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
X 2 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

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

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trdmite y ¢l signo invocado en la oposicién.----

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado
INVICTA, solicitada en clase 41, y por otro, la marca oponente INVICTA, concedida en clase
09, i A A P S

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca,
corresponde sefalar que la solicitud de registro INVICTA pretende proteger servicios de la clase

41, especificamente: “educacion; formacidn; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y
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de sol.” Con esta comparacién se advierte que los productos y servicios comprendidos en ambas
coberturas poseen distinta naturaleza, finalidad y dmbito de comercializacién y prestacion,
puesto que los servicios de la clase 41 se encuentran orientados principalmente a actividades de
educacidn, formacién, capacitacién, entretenimiento, deporte, cultura y organizacién de eventos
y actividades formativas, mientras que los productos de la clase 09 coresponden exclusivamente a
articulos dpticos destinados a la proteccion y corveccion visual, asé como a la proteccion frente a la
radiacign solar. En consecuencia, no se advierte entre ellos una relacién de complementariedad o
asociacién comercial de tal entidad que pueda inducir al piblico consumidor a considerar que

provienen de un mismo origen empresarial. - - - e

Que, en consecuencia, la diferencia existente entre la naturaleza y finalidad de los
productos y servicios protegidos por cada marca constituye un elemento relevante al momento de
valorar la posibilidad de confusion, pues no se advierte una conexién comperitiva directa entre
los servicios concretamente amparados en la clase 41 y los productos comprendidos en la clase 09,

atendiendo a sus caracteristicas, finalidad, canales de comercializacién y dmbito de prestacidn.—----

Que, ademis, resulta pertinente efectuar el andlisis visual de las marcas objeto del presente
procedimiento. Al respecto, ambas marcas comparten de manera integra la denominacién
INVICT. r lo que desde el aspecto grifico v ortogrifico existe identidad denominativa entre

P‘j q pe ; B
las

arcas cc'-'n{n:ml:aclas. Asimismo, desde el punto de vista fonético, ambas producen
exdctamente la misma impresidn sonora y, conceptualmente, evocan el mismo significado. No
LY

ante, dicha identidad denominativa debe ser valorada conjuntamente con la naturaleza y

Pigina3de 6



GOBIERNO per | DIREC Lffﬁ- NACIONAT
PARAGUAY | firaerron

Resolucién D.AM.L n. ° 0 U 1 0 2 5

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC.
CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INVICTA, CLASE 41.

confusién cuando los productos y servicios se encuentran claramente diferenciados y no
presentan una conexion competitiva relevante, Estas circunstancias, apreciadas en su conjunto,

permiten concluir que no existe una probabilidad razonable de que el publico consumidor

atribuya a ambas marcas un mismo origen empresarial e

En ese sentido, conforme al arriculo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro
sistema el principio del Sistema Uniclase, ¢l cual establece que cada solicitud de marca debe
especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener
proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema
implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o servicios que distingue
cada clase, lo cual evia una proteccion automdtica en clases distintas a la

registrada. mememsmmmm e

Por tanto, al encontrarse las marcas comprendidas en distintas clases del nomenclador
internacional de Niza, y al no verificarse una relacién de conexidad suficiente entre los productos
y servicios especificamente protegidos en las clases 41 y 09, no se configura uno de los
elementos necesarios para determinar la existencia de riesgo de confusidn o asociacién
empresarial. En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia de ambas marcas, al no

generarse riesgo de confusion ni de asociacién directa por parte del consumidor promedio en el

_——_/ Que, ahondando atn mds en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE

ARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo daras

uctos por un lado y servicias, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
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no se requicre entrar a analizar los elementos ortogrificos o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundivin si ambas marcas !ﬁrggzrz & coexistir en el mercadp™ ———eceeeeeaaeaee

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

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

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

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

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

R

Que, esta Direccién considera que la marea solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

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

improcedengé, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 470/26 emitido por la

elo. Dcrcchc\:nmgu:yﬂ de marcas. Editorial La Ley. 2019, Asuncién. pigs. 104-105,

—

N g



GOBIERNOQ prp | MRECCION NACIONAL
(2 BRRAGUAY | Bgrind

Resolucion D.AM.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE Q.Aé lﬁJGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC,
CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INVICTA, CLASE 41.

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

dtrﬂfl'l{_'!," -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. contra AGROTEC §.A. sobre

oposicién al registro de la marca INVICTA clase 41, Expediente n® 2541788 solicitada
por AGROTEC §S.A. S U .

Articulo 2.- DISPONER [z prosecucion de trimites de la
marca INVICTA clase 41, Expediente n® 2541788 solicitd

Articulo 3.- NG'I'IFIQUESE por cédula, e S
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Asuncién, 1 | (FP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC.
contra AGROTEC S.A. sobre oposicion al registro de la marca INVICTA clase 38, e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca INVICTA,
solicitada para la clase 38, en base a la marca registrada INVICTA en la clase 14, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general, —remremmm 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

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

—
-

%,

15%- El rcgisut\d: 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 érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lesione sus dereghos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

N Piginaldec 6
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas e

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado
INVICTA, solicitada en clase 38, y por otro, la marea oponente INVICTA, concedida en clase
14, que protege todos los productos comprendidos en dicha clase.-ceoeooaeo

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca,
corresponde sefialar que la solicitud de registro INVICTA pretende proteger servicios de la clase
38, especificamente: “servicios de telecomunicaciones; servicios de comunicaciones por radio; servicio

de radiodi

todos dos producta

gn”, mientras que la marca oponente INVICTA, concedida en clase 14, protege
comprendidos en dicha clase. Con esta comparacién se advierte que los
productos y servicios gomprendidos en ambas coberturas poseen distinta naturaleza, finalidad y

fbito de\comercializagién y prestacion, puesto que los servicios de la clase 38 se encuentran
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orientados a la transmision, comunicacion y difusion de informacion por medios de
telecomunicacién, radio y radiodifusion, mientras que los productos de la clase 14 co rresponden
principalmente a articulos de joyeria, metales preciosos, piedras preciosas, relojerta e instrumentos
cronometricos. En consecuencia, no se advierte entre ellos una relacién de complementariedad o
asociacion comercial de tal entidad que pueda inducir al piiblico consumidor a considerar que

provienen de un mismo origen empresarial. - - e

Que, en consecuencia, la diferencia existente entre la naturaleza y finalidad de los
productos y servicios protegidos por cada marca constiruye un elemento relevante al momento de
valorar la posibilidad de confusidn, pues no se advierte una conexion competitiva directa entre
los servicios concretamente amparados en la clase 38 y los productos comprendidos en la clase 14,

atendiendo a sus caracteristicas, finalidad, canales de comercializacién y dmbito de prestacidn.-—-

Que, ademis, resulta pertinente efectuar el andlisis visual de las marcas objeto del presente
procedimiento. Al respecto, ambas marcas comparten de manera fnregra la denominacién
INVICTA, por lo que desde el aspecto grifico y ortogrifico existe identidad denominativa entre
las marcas confrontadas. Asimismo, desde el punto de vista fonético, ambas producen
exactamente la misma impresién sonora y, conceptualmente, evocan el mismo significado. No

obstante, dicha identidad denominativa debe ser valorada conjuntamente con la naturaleza ¥
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permiten concluir que no existe una probabilidad razonable de que el piblico consumidor

atn'bu}ra a ambas marcas un mismo origen cmpresarial.

En ese sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro
sistema ¢l principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca debe
especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener
proteccidn, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema
implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o servicios que distingue

cada clase, lo cual evita unma proteccion  automdtica en  clases distintas 2 la

TS T A ettt ettt

Por tanto, al encontrarse las marcas comprendidas en distintas clases del nomenclador
internacional de Niza, y al no verificarse una relacién de conexidad suficiente entre los productos
y servicios especificamente protegidos en las clases 38 y 14, no se configura uno de los
clementos necesarios para determinar la existencia de riesgo de confusién o asociacién
empresarial. En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia de ambas marcas, al no
generarse riesgo de confusién ni de asociacion directa por parte del consumidor promedio en el

mercado de referencia.——r-—rmsemrmessssaaia s sttt

CAS cita doctrina aplicable 2 nuestro caso: “Habiendo daras

tos por un lado Yservictos, por ofro gue amparan dos marcas en conflicto,
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INVICTA, CLASE 38.

no se requiere entrar a analizar los elementos ortogrdfices o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundindn s¢ ambas marcas legan a coexistir en el mercado™ ——eeeeeeeeeeeeeees

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

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

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

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

articulo 2° de la Ley de marcas n 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. =

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

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

crear riesgo de

usién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reiine los
ferenciadores \ﬂqcesarim para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

\ . <y
ente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 471/26 emitido por la
2 .
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC,

CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INVICTA, CLASE 38.

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho.-—--ereemmeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. contra AGROTEC §.A. sobre

oposicion al registro de la marca INVICTA clase 38, Expediente n® 2541787 solicitada
por AGROTEC S.A.

\& Sové
Y @
b #
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA, CLASE 31.

Asuncidn, 1 { SFP g
VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX S.A. contra BIOCERES SEMILLAS SAU sobre
oposicion al registro de marca “BIOCERES SEMILLAS Y ETIQUETA” clase 31, y;--rrmreemmenee-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca GOLDEN
NEUTRUM solicitada para la clase 01, sobre la base solicitada con anterioridad GOLD en la
€lase D5 e

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la
oposicion planteada contra la solicitud de registro de la marca BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA solicitada para la clase 31. -

Que, antes de entrar a analizar ¢l fondo de la cuestidn, y tras la verificacién del sistema
informdtico de la Institucién, se puede constatar que la marca marca base de oposicidn, se

encuentra ARCHIVADA, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos

sobre la misma conforme o establece la Ley. S —

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base de litigio, y no encontrdndose la
solicitud de registro indursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley n®

4!%\:11: Marcas, cofresponde la prosecucion de trimites para el registro de la marca hoy
o] e R R B e s
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA, CLASE 31.---- :

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accidn deducida por
GLYMAX S.A. contra BIOCERES SEMILLAS SAU sobre oposicién al registro de
marca “BIOCERES SEMILLAS Y ETIQUETA” clase 31, Expediente n® 2484591,
solicitada por BIOCERES SEMILLAS SAU. .

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de laso
marca “BIOCERES SEMILLAS Y ETIQUETA" clase/31,
solicitada por BIOCERES SEMILLAS SAU.

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 GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA, CLASE 39.

Asuncién, T 4 SEP 96
VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX S.A. contra BIOCERES SEMILLAS SAU sobre
oposicién al registro de la marca BIOCERES SEMILLAS Y ETIQUETA clase 39, yeeeeeeceeeeeee —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BIOCERES
SEMILLAS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a la marca concedida CERES Y
ETIQUETA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles,---—-mereer e et

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

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

velando siempre por el interés general. — -

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

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

e
" Articydo 15°.- El registrh de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ditular el derecho al uso
usteq de la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
f quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 1 oponerse al registro y al uso de cualquier
otrofsigno gue pueda inducirdirecta o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios

cualfjuiera sea la clas 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 GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA, CLASE 39,

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

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

Que, 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 Direccion se fundamenta en el

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - oo =

Que, en primer lugar, corresponde sefalar que las marcas en cuestion deben ser
analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea,
siendo la impresién de conjunto que producen en el consumidor el criterio que debe primara la
hora de determinar la existencia o no de riesgo de confusién. En tal sentido, corresponde
comparar la marca solicitada BIOCERES SEMILLAS Y ETIQUETA, en Clase 39, con la marca
oponente CERES Y ETIQUETA, en Clase 35, correspondiendo efectuar el cotejo

principalmente desde el punto de vista denominativo, atendiendo a la estructura y conformacién

de las expre SIONES que integran ambas marcas, -

Que, desde el punto de vista denominativo, si bien ambas marcas contienen la expresién
iferencias en los restantes elementos que las integran. Asf, la marca
olicitada | se estructury en torno a la expresion BIOCERES, acompafada del término

5 mientrag/que la marca oponente se encuentra conformada por la denominacién

L1
: oI =
} N
. 2
3 L
. @ v
j‘ il
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA, CLASE 39,

CERES. En consecuencia, la conformacion denominativa de ambas marcas presenta diferencias
€N cuanto a su extension, estructura y combinacion de vocablos, generando una impresin

fonética y conceprual diferenciada. -

Que, asimismo, la coincidencia en la expresién CERES no puede ser valorada de manera
aislada ni resulra suficiente, por si sola, para determinar confundibilidad entre las marcas, toda vez
que en la marca solicitada dicha expresidn se encuentra integrada dentro de la denominacién
BIOCERES, a la que se adiciona el término SEMILLAS, conformando una expresion de
estructura y extension diferente. En consecuencia, su presencia en ambas marcas debe ser
ponderada conjuntamente con los demds elementos que conforman cada una de ellas, sin que
pueda atribuirse a dicha coincidencia un caricter preponderante que permita desconocer las

diferencias existentes entre las composiciones marcarias.

Que, a efectos de efectuar el correspondiente cotejo visual, corresponde considerar las

etiquetas que integran las Marcas en Pugna.--cscessessemeommmsscraneas
JBioceres  (Ceres
(marca solicitada) (marca oponente)
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA, CLASE 39.

diferenciada. En consecuencia, las respectivas etiquetas contribuyen a distinguir las marcas
confrontadas y, consideradas conjuntamente con sus elementos denominativos, permiten una

adecuada individualizacion de su origen empresarial.

Que, por tanto, la relacién existente entre determinados servicios comprendidos por las
marcas confrontadas determina la necesidad de efectuar el correspondiente cotejo marcario, sin
que dicha circunstancia implique, por si sola, la existencia de riesgo de confusién o asociacién. En
consecuencia, corresponde ponderar las caracteristicas propias de cada marca, atendiendo
especialmente a sus elementos denominativos y grificos y a la impresion de conjunto que
producen en el consumidor. En el presente caso, aun cuando ambas marcas presentan relacién
respecto de determinados servicios y comparten la expresion CERES, las diferencias existentes
entre sus respectivas denominaciones y etiquetas resultan suficientes para permitir su

individualizacidn ¥ distinguir su origen empresarial, por lo que resulra jur{diclmcntc viable la

coexistencia pacifica de ambas marcas. e

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

articulo 2° de la Ley de marcas n = 1.294/98, y que redine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad. —

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

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

Pigina 4 de 5



’} GOBRIFRNO peL nlinrcnﬁ:m NACIONAT
(2 PARACUAY | Rimmonmys

—pr—ry
Resolucién D.AM.L n, ° Uu 1 0 P 4 g

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA, CLASE 39.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 157/26 emitido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GLYMAX S.A. contra BIOCERES SEMILLAS SAU sobre oposicidn al registro de la
marca BIOCERES SEMILLAS Y ETIQUETA clase 39, Expediente n® 2484592
solicitada por BIOCERES SEMILLAS SAU --veeeecrmeereemrereeeeee

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de tramites de la ¢ icitud de régistro de la
marca BIOCERES SEMILLAS Y ETIQUETA clagt 39 E%dil:ntc n®\| 2484592
solicitada por BIOCERES SEMILLAS SAU.--—-zsmecfmrmm- - -

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. - L~ A N—
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA, CLASE 44.

Asuncidn, ] b SEP EDEE
VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX $.A. contra BIOCERES SEMILLAS SAU sobre
opasicién al registro de la marca BIOCERES SEMILLAS Y ETIQUETA clase 44, yu---crs-reeemees

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BIOCERES
SEMILLAS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 44, en base a la marca CERES Y ETIQUETA
en la clase 44, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles, ——-—---- e e e A Attt .

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

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

velando siempre por el interés general, --——rerermeeeeeee . -

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

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

il

' Arficulo 15°.- El registry de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
isivo de la misma y a gjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cotra q ien |ﬂlﬂn~: sus de f,‘r:hus ﬂ.su‘mmm concede el :l:rl:ch{: a u:'rp-nnem: al registro v al uso de cua]qun::r
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA, CLASE 44.

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 trdmite 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 Mareas, —eooeeoeee s -

Que, en primer lugar, corresponde sefialar que las marcas en cuestién deben ser
analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea,
siendo la impresién de conjunto que producen en el consumidor el criterio que debe primar a la
hora de determinar la existencia o no de riesgo de confusién, En ral sentido, corresponde
comparar la marca solicitada BIOCERES SEMILLAS Y ETIQUETA, en Clase 44, con la marca
oponente CERES Y ETIQUETA, también en Clase 44, correspondiendo efectuar el cotejo
principalmente desde el punto de vista denominativo, atendiendo a la estructura y conformacién

de las expresiones que integran ambas Marcas. —s—eeseeremeemrmsmsmsmsssnssmsessssmscesssmsmssn e saans
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA, CLASEF 44,

denominacion CERES. En consecuencia, la conformacién denominativa de ambas marcas
presenta diferencias en cuanto a su extensién, estructura y combinacién de vocablos, generando

una impresion fonética y conceptual diferenciada. -

Que, asimismao, la coincidencia en la expresién CERES no puede ser valorada de manera
aislada ni resulta suficiente, por sf sola, para determinar confundibilidad entre las marcas, toda vez
que en la marca solicitada dicha expresién se encuentra integrada dentro de la denominacién
BIOCERES, a la que se adiciona el término SEMILLAS, conformando una expresion de
estructura y extension diferente. En consecuencia, su presencia en ambas marcas debe ser
ponderada conjuntamente con los demds elementos que conforman cada una de ellas, sin que
pueda atribuirse a dicha coincidencia un cardcter preponderante que permita desconocer las

diferencias existentes entre las com posiciones marcarias. -

Que, a efectos de efectuar el correspondiente cotejo visual, corresponde considerar las

etiquetas que integran las marcas en Pugna.—---s-esssmmemmsssssoeaeereeeee

JBioceres  (Ceres

solicitada) (marca oponente)

Que, en cuanto a la comparacion propiamente visual de las eriquetas, se advierte que las
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y
ETIQUETA, CLASE 44.

diferenciada. En consecuencia, las respectivas etiquetas contribuyen a distinguir las marcas
confrontadas v, consideradas conjuntamente con sus elementos denominativos, permiten una

adecuada individualizacién de su origen empresarial.

Que, por tanto, la coincidencia de ambas marcas en la Clase 44 determina la necesidad de
cfectuar el correspondiente cotejo marcario, sin que dicha circunstancia implique, por si sola, la
existencia de riesgo de confusién o asociacién. En consecuencia, corresponde ponderar las
caracteristicas propias de cada marca, atendiendo especialmente a sus elementos denominativos y
grificos y a la impresién de conjunto que producen en el consumidor. En el presente caso, aun
cuando ambas marcas pertenecen a la misma clase y comparten la expresion CERES, las
diferencias existentes entre sus respectivas denominaciones y etiquetas resultan suficientes para
permitir su individualizacién y distinguir su origen empresarial, por lo que resulta juridicamente

viable la coexistencia pacifica de ambas marcas. - P

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

ue, la marca solicitada redine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como:
q €y req
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
de una marca. s e
Vs N

\I

Que, esta Direccipn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GLYMAX S.A. CONTRA BIOCERES SEMILLAS SAU
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCERES SEMILLAS Y

ETIQUETA, CLASE 44,

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 159/26 emitido por la

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

derecho. S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GLYMAX S.A. contra BIOCERES SEMILLAS SAU sobre oposicién al registro de la
marca BIOCERES SEMILLAS Y ETIQUETA clase 44, Expediente n® 2484594
solicitada por BIOCERES SEMILLAS SAU. T

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdmites dedd;
marca BIOCERES SEMILLAS Y ETIQUETA cia57/4
solicitada por BIOCERES SEMILLAS SAU --reemrenee

icitud de registro de la
Exi}nﬁditntc n® 2484594

LY
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. — f { } oz

e —

1
i

;ﬁ]uf}ﬁ'ccciﬁﬂﬁ Asuntos Marearios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA BASF
AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NEMASPHERE, CLASE 01.

Asuncién; 13 SEP 2mp
VISTO:

El expediente caratulado: RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra BASF
AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC, sobre oposicién al registro de marca
“NEMASPHERE?” clase 01, y;--mereeem e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
“NEMASPHERE?", solicitada para la clase 01, en base a la marca concedida “NEMASHIELD”

clase 01, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son 0 no confundibles.-

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

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

a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA BASF
AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NEMASPHERE, CLASE 01.

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

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

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

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

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

andlisis del riesgo de confusidn entre la solicitud en trdmite v el signo invocado en la oposicidn,----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.—- : = e i

Que, al realizar el cotejo entre las marcas NEMASPHERE (solicitada) y NEMASHIELD
(oponente), se constata que ambas denominaciones presentan una configuracién grifica y
ortogrdfica préxima, toda vez que comparten integramente la expresion NEMA, ubicada al inicio
y ocupando la misma posicion dentro de ambas composiciones. Si bien las desinencias SPHERE
y SHIELD son diferentes, la coincidencia exacta del elemento inicial confiere a las
denominaciones una estructura semejante que puede ser retenida por el consumidor bajo un

recuerdo imperfecto. e rereres
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA BASF
AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NEMASPHERE, CLASE 01,

inicial, sin efectuar una desmembracion artificial de las denominaciones, pudiendo la semejanza
advertida generar una proximidad auditiva susceptible de producir confusién o asociacién

empresarial.------—serrrmrreeenn. B )

Que, desde el punto de vista conceprual, SPHERE corresponde al término inglés esfera,
mientras que SHIELD significa escudo o proteccion, por lo que ambos elementos presentan
significados diferentes. Sin embargo, dicha diferencia conceptual no resulta suficiente, por si sola,
para neutralizar la semejanza derivada de la coincidencia integra del elemento NEMA ydela

estructura general de las denominaciones, debiendo prevalecer en el cotejo la impresién de

conjunto que producen los signos enfrentados. ————— e

Que, asimismo, corresponde sefialar que ambas marcas se encuentran destinadas 2
distinguir productos comprendidos en la Clase 01, existiendo identidad de clase y una relacién
directa entre sus coberturas, considerando que la marca NEMASHIELD se encuentra protegida

para todos los productos comprendidos en dicha clase, dentro de los cuales quedan

comprendidos los productos especificos amparados por NEMASPHERE.

Que, las directrices de marcas establecen que el andlisis de confundibilidad debe
efectuarse atendiendo a la impresién de conjunto producida por las mareas, considerando
integralmente sus.semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza y relacion existente entre los

productes” que distinguen. En el presente caso, la coincidencia integra del elemento NEMA,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA SA. CONTRA BASF
AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NEMASPHERE, CLASE 01.

Que, en razon de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y
considerando que ambas tienen por finalidad distinguir productos comprendidos en la misma
clase, el publico consumidor puede verse inducido a error respecto de su procedencia empresarial,
pudiendo interpretar que los productos identificados con NEMASPHERE y NEMASHIELD
provienen de un mismo titular o de empresas econémicamente vinculadas. En consecuencia,
corresponde concluir que se configura un riesgo de confusién y/o asociacion susceptible de

afectar la funcién distintiva de la marca oponente,

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas, la denominacidn 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, —-—--—e-—scseeeee e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 370/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho, -~

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA BASF
AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NEMASPHERE, CLASE 01.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS
US LLC,, sobre oposicién al registro de marca NEMASPHIERE clase 01, Expediente n°
2503076 solicitada por BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC, eomermemrmene

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca NEMASPHIERE clase
01, Expediente n® 2503076 solicitada por BASF AGRICULTURAL SOLUNONS US
L1, e A e i

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, «-fmefbeeed

oo
s i T b

(= ABG. JAINYT ALVARENG ﬁlugz
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o o o, 5 ;s
t-\'.w ﬁnxﬁv/ de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS SA. Y SANOFI-AVENTIS
DEUTSCHLAND GMBH CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS

C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NOVAGYN, CLASE
05.

Asuncién, 15 srn e
VISTO:

El expediente caratulado: FARMEDIS S.A. Y SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND
GMBH contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. sobre oposicién al
registro de marca “NOVAGYN” clase 05, Vs -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca NOVAGYN,
solicitada para la clase 05, en base a las marcas MUVAGYN clase 05, y NOVALGINA clase 05

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar [2 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 T £ 1 B ————

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

2N

4 y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
nducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS S.A. Y SANOFI-AVENTIS
DEUTSCHLAND GMBH CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS
C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NOVAGYN, CLASE
05, ——es

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

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

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

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

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

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y 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 yla
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

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

Que, con respecto a la primera oposicién fundada en la marca MUVAGYN frente a la
solicitud NOVAGYN, ambas en Clase 05, corresponde sefialar que los productos comprendidos

por la marca oponente abarcan la totalidad de los productos de dicha clase, coincidiendo con el
universo de productos pretendido por la solicitud. Esta circunstancia adquiere especial relevancia
al momento de efectuar el cotejo, puesto que ambas marcas concurrirfan respecto de productos
de igual naturaleza, dirigidos al mismo piblico consumidor y susceptibles de ser ofrecidos a través
de canales de comercializacién coincidentes, configurindose asf una identidad de productos que

exige un andlisis particularmente riguroso de las semejanzas existentes entre las

denominaciones.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS SA. Y SANOFI-AVENTIS
DEUTSCHLAND GMBH CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS

C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NOVAGYN, CLASE
05. --

comparten la secuencia VAGYN en idéntica posicién dentro de sus respectivas denominaciones.
Si bien difieren en su elemento inicial, MU y NO, dicha diferencia no resulta suficiente para
neutralizar la semejanza derivada de la coincidencia de la parte final, particularmente
considerando la reducida extension de ambas expresiones. De este modo, apreciadas en su

conjunto, las denominaciones generan una impresién general préxima, susceptible de ser retenida

de manera semejante por el consumidor.-—eeessessec

MUVAGYN

(oponente)

NOVAGYN

(solicitante)

Que, desde el punto de vista fonético, la coincidencia de la secuencia final VAGYN
determina una marcada proximidad sonora entre ambas denominaciones, pues al ser
pronunciadas conservan una terminacién coincidente que adquiere especial relevancia dentro de

es. Si bien el inicio de cada denominacién presenta diferencias, la semejanza

sonorade su parte final, unida a la identidad de los productos protegidos, puede generar en el

idor una percepcion auditiva suficientemente proxima como para inducirlo a considerar

ara de dcnamin:ic iones vinculadas ::mprcsarialm ente. e
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS SA. Y SANOFI-AVENTIS
DEUTSCHLAND GMBH CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS
C.ELS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NOVAGYN, CLASE
05.

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

suficientes para excluir el riesgo de confusién o asociacion. s R —

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

podria afectar los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca MUVAGYN, —-ee---

Que, ndo lugar e la oposicidn fundada en la marca NOVALGINA
frente a la solicitud NOVAGYN, ambas en Clase 05, corresponde sefialar que la marca oponente
protege la totalidad de los productos comprendidos en dicha clase, coincidiendo con el universo
de productos pretendido por la solicitud NOVAGYN. En consecuencia, se verifica identidad en

cuanto al dmbito de productos comprendidos por ambas marcas, circunstancia que constituye
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS S.A. Y SANOFI-AVENTIS
DEUTSCHLAND GMBH CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS
C.E.LS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NOVAGYN, CLASE
05. o

la misma configuracién grifica y fonética. Si bien las denominaciones presentan diferencias en sus
terminaciones, GYN y LGINA, la coincidencia del elemento inicial adquiere particular
relevancia al tratarse de expresiones destinadas a distinguir productos comprendidos en la misma
clase. Apreciadas en su conjunto, ambas denominaciones presentan una estructura parcialmente

coincidente que puede generar una impresién de proximidad en el consumidor.

NOVAGYN

(solicitante)

NOVALGINA

(oponente)

Que, desde el punto de vista fonético, la coincidencia del segmento inicial NOVA
determina una proximidad sonora parcial entre ambas denominaciones, manteniéndose idéntico
el inicio de su pronunciacién. Si bien las terminaciones permiten establecer diferencias auditivas,
estas deben ser valoradas conjuntamente con la identidad del dmbito de productos, circunstancia

que incrementa la relevancia de las semejanzas existentes entre las denominaciones, -

-
Que, asiniismo, corresponde considerar que el consumidor medio percibe las marcas de

ynera sucesiva y ng mediante una comparacién directa y simultinea, por lo que la coincidencia

lemento NOVA/puede adquirir mayor fuerza en la memoria del consumidor, especialmente
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACF LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS S.A. Y SANOFI-AVENTIS
DEUTSCHLAND GMBH CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS
C.ELS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NOVAGYN, CLASE
05. -

clase. En consecuencia, las semejanzas existentes, valoradas conjuntamente con la identidad de los
productos y las circunstancias de su comercializacién, resultan susceptibles de generar riesgo de

confusidn o asociacién empresarial, correspondiendo hacer lugar también a esta oposicién, -

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
asociacion/contusion 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 ¢l inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas, —----------sesrsssnea-. 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 reiine los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.” 118/25, de la Jefarura de la Segunda Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho.-——-—-eeeeeev

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

culo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
~-EARMEDIS S.A. Y SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH contra
HUR&TQI_{I 5 DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. sobre oposicién al registro

Ve
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS SA. Y SANOFI-AVENTIS
DEUTSCHLAND GMBH CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS
C.ELS.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NOVAGYN, CLASE
05.-- - .

de marca “NOVAGYN" clase 05, Expediente n* 2263378 solicitada por
LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.

Articulo 2.- RECHAZAR. |z solicitud de registro de la marca “NOVAGYN” clase 05,
Expediente n® 2263578 solicitada por LABORATO DET
C.ELS.A. EE— T | NI

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO
MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIENESTAR 360, CLASE 44.

Asuncién, 1 ] SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR contra SANATORIO MIGONE
BATTILANA S.A. sobre oposicion al registro de la marca BIENESTAR 360, clase 44,

}?‘ R ittt T T T B o o o

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca BIENESTAR 360,
solicitada para la clase 44, en base al registro de marca 360, en la clase 35, por lo que corresponde

a esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles, - -

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

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

velando siempre por el interés general. - e e

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

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

de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
jercer ante i{:s drganos ]um.d!ccmnalcs las acciones v rru:rlldas quc ccrn'cspﬂnd:m

otro figno que pueda inducir chrmtnu indirectamente a confusién o asociacidn entre los Prndmu:; o servicios

j;mﬁgmm , siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO
MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIENESTAR 360, CLASE 44,

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

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.smmmsmsms e

Que, entre las marcas en pugna BIENESTAR 360 (solicitada) y 360 (oponente),
destinadas a distinguir servicios de las Clases 44 y 35, respectivamente, corresponde efectuar el
coejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresién general que producen las
denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal
sentido, la determinacién de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas v
diferencias existentes entre las marcas, conjuntamente con la naturaleza y relacién de los servicios
que pretenden distinguir, a fin de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar

riesgo de confusién o asociacion en el piiblico consumidor. oo

Que, desde el aspecto grifico y ortogrifico, BIENESTAR 360 y 360 presentan una
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elemento numérico, esta coincidencia no determina, por si sola, una semejanza suficiente entre
los conjuntos denominativos. En efecto, la marca solicitada incorpora la expresién BIENESTAR,
que constituye un elemento adicional de apreciable extension y que otorga a la composicién una
fisonomia visual propia frente a la marca oponente. Estas diferencias, apreciadas en la toralidad de

cada denominacidn, permiten su individualizacién por parte del publico consumidor,-—--eeeeeee-

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas marcas presentan coincidencia en la
pronunciacidn del elemento 360, la impresién auditiva que producen en su conjunto resulta
diferenciada. BIENESTAR 360 incorpora una expresion verbal previa que modifica
sustancialmente la extension, ritmo y cadencia de la denominacion solicitada, mientras que 360
se limita a la pronunciacién del elemento numérico. De este modo, la incorporacién de
BIENESTAR introduce una diferenciacién sonora perceptible y suficiente para distinguir ambas
expresiones en su percepcién auditiva. En consecuencia, la coincidencia fonética parcial advertida
no alcanza entidad suficiente para generar una impresién confundible entre BIENESTAR 360 y
36l -

Que, asimisma, cabe sefialar que la parte oponente refiere en su escrito de oposicién ala
titularidad de otras marcas que incorporan ¢l elemento 360, tales como 360 ACTION SPORTS
y 360 SNEAKER STORE, registradas en diversas clases, ademds de la marca 360 invocada como
fundamento de la presente oposicién. Al respecto, si bien dichas marcas comparten el elemento
360 con la marca solicitada, las expresiones adicionales que las acompafian ACTION SPORTS y
SNEAKER STORE les confieren una conformacion denominativa propia y una impresion de

conjupto diferenciada. Asimismo, debe considerarse que las coberturas correspondientes a dichas
mgfcas se encuentran comprendidas en clases distintas de la Clase 44 de la marca solicitada
ircunstancia que, atendiendo a la naturaleza especifica de los servicios

la diferenciacién existente. En consecuencia, la sola coincidencia en el
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elemento 360 no resulta suficiente, por si misma, para determinar la existencia de riesgo de
confusién, debiendo valorarse las marcas en su integridad y atendiendo a los elementos que las
individualizan. Bajo este criterio, la incorporacién de la expresion BIENESTAR en la marca

solicitada constituye igualmente un elemento diferenciador relevante respecto de las mareas del

DPONCITL, e resnssnaa st oo oo e s mmms snnas

Que, a mayor abundamiento, la valoracién de las denominaciones enfrentadas debe
efectuarse considerando la percepcién que razonablemente tendri el consumidor medio de los
servicios comprendidos en las Clases 44 y 35, quien se encontrard ante dos expresiones con una
coincidencia parcial en el elemento 360, pero claramente diferenciadas por la presencia de
BIENESTAR en la marca solicitada. La existencia de dicho elemento adicional, unido a la

distinta composicién de las marcas, resulta suficiente para permitir su individualizacién sin

necesidad de realizar un andlisis comparativo detenido.----—---ceeees

Que, en cuanto a la relacién entre los servicios, corresponde sefialar que la marca
solicitada BIENESTAR 360 se encuentra destinada a distinguir servicios asistenciales, médicos,
quirdrgicos, hospitalarios, de laboratorios, dinicos, medicina prepaga y planes de salud,
comprendidos en la Clase 44, de naturaleza eminentemente médica, asistencial y sanitaria, Por su
parte, la marca oponente 360 se encuentra destinada a distinguir servicios de la Clase 35
relacionados con publicidad, gestion empresavial, administracion de empresas, servicios de
secretariado, comercializacion de prendas de vestir, calzados, articulos ¥ equipos deportivos,
productos 'y accesorios para fitness y marketing. En consecuencia, los servicios enfrentados
presentan una naturaleza, finalidad y funcién diferenciadas, pues mientras los servicios de la

te se orientan principalmente a la atencién médica, asistencial y sanitaria, los servicios de

nte se encuentran vinculados ]Jrincipa]mente con actividades comerciales, publicitarias y
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Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se
concluye que la coincidencia existente en el elemento 360 no resulta suficiente para generar riesgo
de confusidn o asociacién, atendiendo a la incorporacion de BIENESTAR en la marca solicitada,
a las diferencias grifico-fonéticas y conceptuales existentes entre las composiciones y,
especialmente, a la distinta naturaleza y finalidad de los servicios comprendidos en las Clases 44 y
35. En consecuencia, las marcas BIENESTAR 360 y 360 presentan diferencias con entidad
suficiente para evitar que el consumidor las perciba como provenientes de un mismo origen
empresarial o vinculadas econémicamente, resultando viable su coexistencia pacifica en ¢l

mercado. - S

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, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas, seeemeees e L S e P T

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La wnfusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medso. Fs crucial considerar la
totalidad de las marcas, sin detenerse en elementos aislados, ya que la coincidencia en elementos
comunes a diversas mareas no resudta, en principio, suficiente para generar confusion. El consemidor
tiene la capacidad de discriminar entre marcas que, aun compartiendo un elemento comiin,
presentan suficientes diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Esta consideracion rvesulta
aplicable al pr:-m;;?mm. en el que, pese a la coicidencia en el elemento 360, la incorporacion de
BIENESTAR en la a solicitada, sumada a las diferencias existentes entre las denominaciones
de los servicios comprendidos en las Clases 44 y 35, permite al consumidor
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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 @ su vision en conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “acupa un
lugar preferente el que propugna wna vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica.” -

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

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

originaiidad_ - ’ e an

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 546/26 emitido por la

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

Pigina 6 de?




'\l GOBIERNO pex m.nr-.n't:uﬁl‘; NACTOMNAL
(; PARAGUAY | Nraseroar

Resoluciéon D.AM.L n. ° “ “ ‘s G 3 3
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RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VERLIN GALE RAY JR contra SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A. sobre

oposicion al registro de la marca BIENESTAR 360, clase HW n" 2546098
solicitada por SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites
marca BIENESTAR. 360, clase 44, Enpcdmnte n /a'[i i
MIGONE BATTILANA S.A -

TORIO

Articulo 3.- N(TI'[FIQUESE por cédula. =
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Asuncién, 15 SEp e
VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR contra SANATORIO MIGONE
BATTILANA S.A. sobre oposicion al registro de la marca BIENESTAR 360, clase 16,

e =

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BIENESTAR. 360,

solicitada para la clase 16, en base al registro de marca 360, en la clase 35, por lo que corresponde

a esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles, e

5 . 1 . T 5 5
Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley” a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general, - - e

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

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

rechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precaurtelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 constituir UnA Marca, - ---—

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

Resolucidon n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIgNOs, =

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

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trmire y el signo invocado en la oposicidn, ----

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, entre las marcas en pugna BIENESTAR 360 (solicitada) y 360 (oponente),
destinadas a distinguir productos de la Clase 16 y servicios de la Clase 35, respectivamente,
corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresidn general que
producen las denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus
clementos. En tal sentido, la determinacién de confundibilidad exige ponderar integralmente las
semejanzas y diferencias existentes entre las marcas, co njuntamente con la naturaleza y relacion de
los productos y servicios que pretenden distinguir, a fin de establecer si rales circunstancias

resultan susceptibles de generar riesgo de confusion o asociacién en el piiblico consumidor. -------

e el aspecto grifico y ortogrifico, BIENESTAR 360 y 360 presentan una

nciable. La denominacién solicitada se encuentra integrada por la expresion

c-rm%cidn dife
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elemento numérice, esta coincidencia no determina, por si sola, una semejanza suficiente entre
los conjuntos denominativos. En efecto, la marca solicitada incorpora la expresién BIENESTAR,
que constituye un elemento adicional de apreciable extension y que otorga a la composicién una
fisonomia visual propia frente a la marca oponente. Estas diferencias, apreciadas en la toralidad de

cada denominacién, permiten su individualizacién por parte del piblico consumidor, -

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas marcas presentan coincidencia en la
pronunciacion del elemento 360, la impresién auditiva que producen en su conjunto resula
diferenciada. BIENESTAR 360 incorpora una expresion verbal previa que modifica
sustancialmente la extension, ritmo y cadencia de la denominacién solicitada, mientras que 360
se limita a la pronunciacién del elemento numérico. De este modo, la incorporacién de
BIENESTAR introduce una diferenciacion sonora perceptible y suficiente para distinguir ambas
expresiones en su percepeion auditiva. En consecuencia, la coincidencia fonética parcial advertida
no alcanza entidad suficiente para generar una impresién confundible encre BIENESTAR 360 y
B0 oo - -

Que, asimismo, cabe sefialar que la parte oponente refiere en su escrito de oposicion ala
titularidad de otras marcas que incorporan ¢l elemento 360, tales como 360 ACTION SPORTS
v 360 SNEAKER STORE, registradas en diversas clases, ademds de la marca 360 invocada como
fundamento de la presente oposicién. Al respecto, si bien dichas marcas comparten el elemento
360 con la marca solicitada, las expresiones adicionales que las acompafian ACTION SPORTS v

STORE les confieren una conformacién denominativa propia y una impresién de

servicios enfr}.‘j};ﬂ refuerza la diferenciacién existente. En consecuencia, la sola coincidencia
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en el elemento 360 no resulta suficiente, por si misma, para determinar la existencia de riesgo de
confusién, debiendo valorarse las marcas en su integridad y atendiendo a los elementos que las
individualizan. Bajo este criterio, la incorporacién de la expresién BIENESTAR en la marca
solicitada constituye igualmente un elemento diferenciador relevante respecto de las marcas del

DPOI"I(.‘I'I [, === o e L e e

Que, a mayor abundamiento, la valoracién de las denominaciones enfrentadas debe
efectuarse considerando la percepcion que razonablemente tendri el consumidor medio de los
productos y servicios comprendidos en las Clases 16 v 35, quien se encontrard ante dos
expresiones con una coincidencia parcial en el elemento 360, pero claramente diferenciadas por la
presencia de BIENESTAR en la marca solicitada, La existencia de dicho elemento adicional,

unido a la distinta composicién de las marcas, resulta suficiente para permitir su

individualizacién sin necesidad de realizar un anilisis co mparativo detenido.

Que, en cuanto a la relacién entre los productos y servicios, corresponde senalar que la
marca solicitada BIENESTAR 360 se encuentra destinada a distinguir fodos los articados
comprendidos en la Clase 16, entre ellos productos de papel y carton, material impreso, articulos de
papeleria y escritorio, material de dibujo y para artistas, material de instruccion y enseianza ¥
materiales para embalaje, mientras que la marca oponente 360 se encuentra destinada a
distinguir servicios de la Clase 35 relacionados con publicidad, gestion empresarial, administraciin
de empresas, servicios de secretariado, comercializacion de prendas de vestir, calzados, articulos y

equipos deportivas, productos y accesorios para fitness y marketing. En consecuencia, los productos Y
e : ;

Pigina 4 de 7




*!S GOBIERNO per DIRECC l‘.l.:\' NACIONAT
(,- PARAGUAY | Nreiecriar

Resolucion DAMLn* [} (] | [) 34

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO
MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIENESTAR 360, CLASE 16.

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se
concluye que la coincidencia existente en el elemento 360 no resulea suficiente para generar riesgo
de confusidn o asociacién, atendiendo a la incorporacion de BIENESTAR en la marca solicitada,
a las diferencias grifico-fonéticas y concepruales existentes entre las composiciones vy,
especialmente, a la distinta naturaleza y finalidad de los productos y servicios comprendidos en
las Clases 16 y 35. En consecuencia, las marcas BIENESTAR 360 y 360 presentan diferencias con
entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como provenientes de un mismo
origen empresatial o vinculadas econémicamente, resultando viable su coexistencia pacifica en el

MeErcado. s e e MR ] P e

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusidn 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 sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas. o

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general gue la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de las marcas, sin detenerse en elementos aislados, ya que la coincidencia en elementos
comunes a diversas marcas no reswlta, en principio, suficiente para generar confusion. Fl consumidor
tiene la capacidad de discriminar entre marcas que, aun compartiendo un elemento comuin,
presenta 'ﬂkﬁ':bmﬂ :fgfi'mmz.r grdficas, fonéticas o concepruales. Fsta consideracion resulta

aplicdble al presente caso, tn €l que, pese a la wincidencia en el elemento 360, la incorporacion de

ESTAR en la marca solicitada, sumada a las difevencias existentes entre las denominaciones
distinta naturaleza jﬂ los productos y servicios comprendidos en las Clases 16 y 35, permite al
TN AR AT ATERIE. ¥ it
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Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
Srecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su visidn en conjunto”, y que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “ocupa un
lugar preferente el que propugna una visiin de comjunto 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 direccion 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. -- EEREES 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.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 548/26 emitido porla

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

L e ——— e e e e

\ Por tanto,
\LA nmEcT&?m DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
|

ﬁ;d%nlus de Derecho de Marcas — Pag 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
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RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente ¥ no hacer lugar a la accién deducida por
VERLIN GALE RAY JR contra SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A. sobre
oposicion al registro de la marca BIENESTAR 360, clase 16, Exped.l.enm 11+52§?1
solicitada por SANATORIO MIGONE BATTILANA S. 1’}.,. ----- bt

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdmitds de |
marca BIENESTAR 360, clase 16, Expediente n’
MIGONE BATTILANA S.A.—---

solicitpd de registra de la

1 sglicitada por % RIO

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédyfls: w223
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Asuncidn,

El expediente caratulade: VERLIN GALE RAY JR contra SANATORIO MIGONE
BATTILANA S.A. sobre oposicién al registro de la marca BIENESTAR 360, clase 42,

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca BIENESTAR 360,
solicitada para la clase 42, en base al registro de marca 360, en la clase 35, por lo que corresponde

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

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

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

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

|:gi5|aci-:’rn marcaria, cierras restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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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 encre SIENOS, —-memreene

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

andlisis del riesgo de confusidn entre la solicitud en trimire y el signo invocado en la oposicidn.---

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

marea previstas en la Ley de Marcas. oo rerenses

Que, entre las marcas en pugna BIENESTAR 360 (solicitada) y 360 (oponente),
destinadas a distinguir servicios de las Clases 42 y 35, respectivamente, corresponde efectuar el
cotcjo sucesivo vy de conjunto, atendiendo a la impresion general que producen las
denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal
sentido, la determinacién de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas y
diferencias existentes entre las marcas, conjuntamente con la naturaleza y relacién de los servicios
que pretenden distinguir, a fin de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar

riesgo de confusion o asociacion en el piblico consumMidar, - -seesemerrms e ceeeneee

e el aspecto grifico y orrogrifico, BIENESTAR 360 y 360 presentan una

gnciable, La denominacién solicitada se encuentra integrada por la expresién
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elemento numérico, esta coincidencia no determina, por si sola, una semejanza suficiente entre
los conjuntos denominativos. En efecto, la marca solicitada incorpora la expresién BIENESTAR,
que constituye un elemento adicional de apreciable extensién y que ororga a la composicién una
fisonomia visual propia frente a la marca oponente. Estas diferencias, apreciadas en la totalidad de

cada denominacién, permiten su individualizacién por parte del piiblico consumidor. -—--s-e-eeee-

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas marcas presentan coincidencia en la
pronunciacion del elemento 360, la impresion auditiva que producen en su conjunto resulta
diferenciada. BIENESTAR 360 incorpora una expresion verbal previa que modifica
sustancialmente la extension, ritmo y cadencia de la denominacidn solicitada, mientras que 360
se limita a la pronunciacién del elemento numérico. De este modo, la incorporacion de
BIENESTAR introduce una diferenciacién sonora perceprible y suficiente para distinguir ambas
expresiones en su percepcion auditiva. En consecuencia, la coincidencia fonérica parcial advertida
no alcanza entidad suficiente para generar una impresion confundible entre BIENESTAR 360 y
O e e

Que, asimismo, cabe sefialar que la parte oponente refiere en su escrito de oposicidn ala
titularidad de otras marcas que incorporan el elemento 360, tales como 360 ACTION SPORTS
y 360 SNEAKER STORE, registradas en diversas clases, ademis de la marca 360 invocada como
fundamento de la presente oposicién, Al respecto, si bien dichas marcas comparten ¢l elemento
360 con la marca solicitada, las expresiones adicionales que las acompafian ACTION SPORTS y
SNEAKER STORE les confieren una conformacién denominativa propia y una impresion de
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elemento 360 no resulta suficiente, por si misma, para determinar la existencia de riesgo de
confusién, debiendo valorarse las marcas en su integridad y atendiendo a los elementos que las
individualizan. Bajo este criterio, la incorporacién de la expresion BIENESTAR en la marca
solicitada constituye igualmente un elemento diferenciador relevante respecto de las marcas del

P L s e e e e e o o B e e e e

Que, a mayor abundamiento, la valoracion de las denominaciones enfrentadas debe
efectuarse considerando la percepeion que razonablemente tendrd el consumidor medio de los
servicios comprendidos en las Clases 42 y 35, quien se encontrard ante dos expresiones con una
coincidencia parcial en el elemento 360, pero claramente diferenciadas por la presencia de
BIENESTAR en la marca solicitada. La existencia de diche elemento adicional, unido a la

distinta composicién de las marcas, resulta suficiente para permitir su individualizacién sin

necesidad de realizar un andlisis comparativo detenido.—-----------

Que, en cuanto a la relacién entre los servicios, corresponde sefialar que la marca
solicitada BIENESTAR 360 se encuentra destinada a distinguir servicios de investigacion cientifica
con fines médicos de la Clase 42, de naturaleza eminentemente cientifica y especializada. Por su
parte, la marca oponente 360 se encuentra destinada a distinguir servicios de la Clase 35
relacionados con publicidad, gestion empresarial, administracion de empresas, serviclos de
secretariade, comercializacion de prendas de vestir, calzados, articulos y equipos deportivos,
productos y accesorios para fitness y marketing. En consecuencia, los servicios enfrentados
presentap”una naturaleza, finalidad y funcidn diferenciadas, pues mientras los servicios de la

solicitante se orientan a k investigacion cientifica con fines médicos, los servicios de la oponente

entran  vinculados principalmente con actividades comerciales, publicitarias y
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Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se
concluye que la coincidencia existente en el elemento 360 no resulta suficiente para generar riesgo
de confusion o asociacidn, atendiendo a la incorporacion de BIENESTAR. en la marca solicitada,
a las diferencias grifico-fonéticas y conceptuales existentes entre las composiciones v,
especialmente, a la distinta naturaleza y finalidad de los servicios comprendidos en las Clases 42 v
35. En consecuencia, las marcas BIENESTAR 360 y 360 presentan diferencias con entidad
suficiente para evitar que el consumidor las perciba como provenientes de un mismo origen
empresarial o vinculadas econémicamente, resultando viable su coexistencia pacifica en el

Mercado. — cieeccrmmamcass ) e R

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 aprehension 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, ———-— R

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcidn del
impacto general gue la denominacion produce en o conswmidor medio, Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos asslados, ya gue los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos gue, aun compartiendo una ratz comun, presentan suficientes

diferencias ‘g_r_.ﬂ‘iau. fonéticas o conceptuales. Fsta considevacion resulta aplicable al presente caso, en

diferencias existentes entre las denominaciones y a la distinta naturaleza

endidos en las Clases 42 y 35, permite al consumidor distinguirlas
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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 confunto”, y que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “ocupa 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 ¢s un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccion considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el

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

arigin:lidad_ -------------------------------------------------

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

o B 17 0 E B0 1% 1 oo A S L PSP e SO S R

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar ¢l Dictamen n® 547/26 emitido por la

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

0 S L B R LA B B o b d

derecho. Pl
Por tanto,
/ Y_A DIREC DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
— |II
* . Fena

andez Npvoa — Fundaméntos de Derecho de Marcas — Pag 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO
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RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VERLIN GALE RAY JR contra SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A. sobre
oposicién al registro de la marca BIENESTAR 360, clase 42, Expediente n° 2546095
solicitada por SANATORIO MIGONE BATTILANA S A —--eeeev e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de Jasofteitud de rcgEStﬁ:S\c la

marca BIENESTAR 360, clase 42, Expediente n° 25/4_6%/%01' itada por SANATQRIO
MIGONE BATTILANA § A ———eremsasnmnansnsssassaglivc il
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