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

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

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

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIgNOS, ~—eeeee s

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

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

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

marca previstasen la Ley de Mareas ——oemoeecoeeeee

Que, entre las marcas en pugna CICLODROP (solicitada) y CYCLONOR (oponente),
corresponde efectuar el cotejo marcario y de conjunto, atendiendo a la impresién general que
producen las marcas y valorando integralmente los elementos que fas conforman. En tal sentido,
si bien ambas denominaciones presentan cierta proximidad en su segmento inicial, derivada de
los elementos CICLO y CYCLO, respectivamente, dicha circunstancia deberd ser apreciada
conjuntamente con los restantes elementos denominativos que integran cada marea, a fin de
determinar si existe semejanza susceptible de generar riesgo de confusién o asociacién en el

publico consumidor. e

Que,en cuanto a los productos amparados, corresponde sefalar que ambas marcas

comppénden la xt?!{\alidad de los productos de la Clase 05, circunstancia que serd valorada

Intamente mi;'“. los demids elementos del cotejo, atendiendo principalmente a las

/ cafacteristicas denominativas de las marcas enfrentadas, —-eessmesessssmssnssccimssssmessmmrnrnsmsnnnssnnsas
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Que, asimismo, conforme surge de la manifestacion efectuada por la solicitante y de la
verificacion realizada en el sistema informdtico de la DINAPI, se advierte la coexistencia, dentro
de la Clase 05, de diversas marcas que incorporan el elemento denominativo CICLO, entre ellas
CICLOFOS, Registro n.® 441330, y CICLOMIA, Registro n.* 498706, entre otras. La existencia
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 CICLO
dentro de la misma clase. En 1al sentido, la presencia de dicho elemento en otras marcas de la
Clase 05 permite considerar que su fuerza distintiva no puede ser apreciada de manera aislada ni
con caricter exclusivo, debiendo ponderarse especialmente los restantes elementos que

conforman las marcas enfrentadas. i

Que, al efecruar el cotejo marcario y de conjunto de las denominaciones, CICLODROP
y CYCLONOR presentan cierta proximidad en su configuracién inicial, derivada de los
elementos CICLO y CYCLO, respectivamente. Sin embargo, a partir de dichos elementos las
denominaciones presentan desarrollos diferentes, pues la marca solicitada continiia con DROP,
mientras que la marca oponente incorpora NOR, conformando estructuras denominativas
diferenciadas. Por tanto, la proximidad parcial existente no puede ser valorada aisladamente, sino

en funcidn de la impresion  que pmducen ambas marcas consideradas en  su

totalidad.--

Que, desde el aspecto ortogrifico y visual, la presencia de los elementos CICLO y
CYCLg«fdﬁ'_atj}:u}rr un punto de semejanza entre ambas denominaciones; no obstante, la
contiguacién de gada una presenta diferencias apreciables, tanto en la composicién de sus letras
comgo en su extension y terminacién, CICLODROP desarrolla una estructura denominativa mds

jensa y continpa, mientras que CYCLONOR presenta una configuracién diferente,

F
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especialmente por la terminacién NOR, que se contrapone a DROP en la marca solicitada,

generando una impresion visual diferenciada que permite distinguir ambas marcas, «-—-----e-eeeee

Que, desde el aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan cierta
proximidad en su inicio, la continuacién de las expresiones determina secuencias sonoras
diferentes. CICLODROP y CYCLONOR presentan distinta articulacién, ritmo y terminacion,
particularmente a partir de los elementos que completan cada denominacién, por lo que su

percepcién auditiva de conjunto resulta diferenciada y permite al consumidor identificar cada

marca de manera independiente. oo e

Que, desde el aspecto conceptual, las denominaciones enfrentadas no presentan una
coincidencia conceptual suficiente, pues CICLODROP y CYCLONOR, consideradas en su
integridad, generan evocaciones diferenciadas. Si bien la presencia de los elementos CICLO y
CYCLO puede producir cierta aproximacién evocativa, ello no determina por si mismo una
identidad conceprual entre las marcas, atendiendo a la diferente conformacién del conjunto

denominativo y a los restantes elementos que integran cada Marca.-—--—--srereesocesoommeeee

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

rcibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia
pe q

entre las Misfas, — Sw-ereeeer - T
o ™,

Que, Jorge Gtﬂ%&i sefiala que: “La confision de marcas debe analizarse en funcion del
b1
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varias marcas no som, en principio, suficientes para gencrar confusion. Fl consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos gue, aun compartiendo una raiz comiin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Fsta capacidad es especialmente relevante en la clase
05, donde el uso de prefijos gencricos o descriptivos es comiin en productos farmacéuticos, y por lo
tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera wincidencia de estos

tlementos. ————

Que, asi también ¢l Dr. Ferndndez 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 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 rotalidad de los

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica. -

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

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 N2 MArca. ————-—eeemremermmn

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
# o1

crear riesgo de cunﬁ:sidtﬁ‘al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
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elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 88/25 emirido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
LABORATORIOS VIJOSA SA DE CV. contra LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.ELSA. sobre oposicion al registro de la marca
CICLODROP, clase 05, Expediente n® 2280678 solicitada por LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.LS. A eneerenenenes oo -

licitud de registro de la
280678 solicitada por

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de |
marca CICLODROP, clase 05, Expediente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GUATA PORA S.A. CONTRA JORGE EDUARDO
GAMARRA ALEGRE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BUHO
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Asuncidén, 7 ] CfP 7076
VISTO:
El expediente caratulado: GUATA PORA S.A. contra JORGE EDUARDO

GAMARRA ALEGRE sobre oposicién al registro de marca “BUHO SOMMIER Y
ETIQUETA” clase 35, y;=---r-eeeeme-

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BUHO
SOMMIER Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca

FIGURATIVA en clase 35, porlo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles, —-—cmeeee e —

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

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

velando siempre por el interés general, -

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

~,

' Artigalo 15°.- El registrp de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su drular el derecho al uso
excldsivo de la misma y a djercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
ghtraquien lesione sus detechos. Asimismo concede el derecho 4 oponerse al registro v al uso de cualquier
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-- i

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna “BUHO SOMMIER Y ETIQUETA”
(mareca solicitada) vs. “MARCA FIGURATIVA” (marca oponente), podemos apreciar que no
existe identidad entre los elementos grdficos que componen las marcas confrontadas, toda vez que
presentan una configuracion visual propia y diferenciada. Si bien ambas etiquetas incorporan la
representacion de un biho, dicha coincidencia se encuentra limitada al concepro general del

elemento figurativo, debiendo las marcas ser apreciadas en su conjunto y sin desmembraciones

artificiales. S R R R

Que, analizando las marcas “BUHO SOMMIER Y ETIQUETA” (marca solicitada) vs.
“MARCA FIGURATIVA” (marca oponente), en un andlisis en conjunto y atendiendo a la
impresion general que producen, encontramos que entre las marcas en pugna no existe identidad
en el aspecto visual, pues los elementos figurativos presentan una configuracién sustancialmente
diferenciada. En efecto, la etiqueta de la marca oponente presenta la figura de un bitho de disefio
simplificado, representado frontalmente, con grandes formas circulares que conforman los ojos y

una con i6n predominantemente geométrica y redondeada; ¢l cuerpo se encuentra

integrado en uﬂa&g:m compacta, con los elementos inferiores representados mediante formas

qug simulan las paws, sin incorporar elemento denominativo alguno. Por su parte, la etiqueta de

marca solicitada presenta una representacion estilizada y de mayor detalle del ave, con una
A
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forma mds estrecha y definida, un cuerpo alargado y compacto, y alas representadas lateralmente
mediante trazos y formas propias, acompafiada ademds de la denominacién *“BUHO” en una
tipograf fa destacada y de la expresion “SOMMIER” en la parte inferior. De esta manera, si bien
ambas etiquetas representan un bitho, la forma particular en que dicho elemento es representada,
la configuracién de sus rasgos, la disposicién de sus componentes y la incorporacién de elementos
denominativos en la marca solicitada generan una impresion visual de conjunto claramente

L T L T T ——

M
BUHO.

SOMMIER

SOLICITADA OPONENTE

Que, por otra parte, corresponde considerar la naturaleza de los servicios comprendidos
en las marcas confrontadas, En tal sentido, la marca solicitada distingue servicios de
comerctalizacion de colchones hinchables gue no sean para wso médico, colchones inflables que no sean
para uso médico, camas de aire que no sean para wso medico, colchonetas para dormir, esteras pava
dormir, ;ch'iwnc:a}"'ﬁam parques de bebés, colchonetas para corvales de bebeés, wlchonetas para
corvaly .:.I/.; de bebes, mf{yfdwi de aire que ne sean para wso médico, somieres de camas, almobadas,

Gampsy colchones, cofin ¥ almohadones; mientras que la marca oponente distingue servicios de

rtadgon, exportacign, comercializacion y gestion de negocios comerciales de prendas de vestir,
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calzados y accesorios, comprendidos ambos servicios en la Clase 35. Si bien las marcas confrontadas
coinciden en la clase y comprenden servicios de comercializacién, los productos a los cuales se
dirigen tales servicios presentan naturaleza, finalidad y destino diferentes, pues la marca solicitada
se encuentra orientada principalmente a productos vinculados al descanso y equipamiento de
dormitorios, mientras que la marca oponente se dirige a prendas de vestir, calzados y accesorios,

sin que se advierta una relacién suficientemente estrecha que permita generar asociacién

cmpn:sarial entre ambas Marcas. -—=eee=ess

Que, en consecuencia, valoradas las marcas en su conjunto y mediante un cotejo sucesivo,
sin desmembraciones artificiales, se advierte que las diferencias existentes entre sus IESPectivos
elementos figurativos, la incorporacién de la denominacion “BUHO SOMMIER” en la marca
solicitada y la distinta naturaleza de los servicios comprendidos permiten su adecuada
individualizacién frente a la marca figurativa invocada por la parte oponente, descartdndose la

existencia de riesgo de confusion o asociacion entre las marcas confrontadas.«-----eeesescsecsaneceas

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 espontinea y pre reflexiva, pues esta puede generar en
quien las percibe una sensacién de semejanza. En el caso que nos ocupa, atendiendo a la
impresién general producida por las marcas confrontadas, las diferencias existentes entre sus
respectivas configuraciones grificas permiten su adecuada diferenciacién por parte del pablico

consumidor.-—-----
__.f"-. N,

Que, .'usir'nisrr}ls:T podemos dilucidar que las marcas en pugna cuentan con otros elementos
las*hacen Ellfl‘.‘l'l.‘:ntt'&‘ ademds de considerar que la existencia de partes comunes no constituye,

r si sala, un impcdjmtlnm para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros
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Que, finalmente, las diferencias resultan apreciables principalmente desde el aspecto
grifico y visual, atendiendo a la particular configuracién de cada elemento figurativo, asi como a
la incorporacién de los elementos denominativos “BUHO SOMMIER” en la marea solicitada.
Tal como ensefia la doctrina y la jurisprudencia marcaria, al realizar el andlisis destinado a
determinar una eventual posibilidad de confusién entre dos marcas, debe estarse a la

representacion de las mismas en su conjunto y no a sus elementos considerados aisladamente. -

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

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

ClE LIRS IEECH . <o i b

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 ¢l Dictamen n® 417/26 emitido porla

jefatura d}Pﬁﬁ:uem' 53‘1\1 y no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asi en

derecho e e e e

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
/ RESUELVE:
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Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GUATA PORA S.A. contra JORGE EDUARDO GAMARRA ALEGRE sobre
oposicion al registro de marca “BUHO SOMMIER Y ETIQUETA” clase 35, Expediente
n® 2504357 solicitada por JORGE EDUARDO GAMARRA ﬂLEGRE e

e

Articulo 2.- DISPONER, la prosecucion de la solicitug df registro ol,r: la marca
“BUHO SOMMIER Y ETIQUETA" clase 35, Expedie \250‘435? snl)fltada por
JORGE EDUARDO GAMARRA ALEGRE. = { ]/

[ ] =7

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

T
s }sumz
fiss
fir.c i lecn:u.‘m ﬁ&untas Marcarios Litigiosos
\s,
\..,_H__:;_
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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Asuncion,

21 SEP 2006

VISTO:

El expediente caratulado: GUATA PORA SA. contra JORGE EDUARDO

GAMARRA ALEGRE sobre oposicién al registro de marca “BUHO SOMMIER Y
ETIQUETA? clase 20, yjoeeeereesseeeeieseeereemsoreereee SRR

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposiciéon contra la solicitud de registro de la marca “BUHO
SOMMIER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 20, en base al registro de la marca
FIGURATIVA en clase 35, porlo 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 [a oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. e S e e s =

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

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

' Articulo ¥%°.- Fl registto de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

hos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
r directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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 trimire v la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. S e -

Que, al realizar ¢l cotejo de las marcas en pugna “BUHO SOMMIER Y ETIQUETA”
(marca solicitada) vs. “MARCA FIGURATIVA” (marca oponente), podemos apreciar que no
existe identidad entre los elementos grificos que componen las marcas confrontadas, toda vez que
presentan una configuracion visual propia y diferenciada. Si bien ambas etiquetas incorporan la
representacion de un biho, dicha coincidencia se encuentra limitada al concepro general del
clemento figurativo, debiendo las marcas ser apreciadas en su conjunto y sin desmembraciones

artificiales. o iz s &

Que, analizando las marcas “BUHO SOMMIER Y ETIQUETA” (marca solicitada) vs.
“MARCA FIGURATIVA" (marca oponente), en un anilisis en conjunto v atendiendo a la
impresién general que producen, encontramos que entre las marcas en pugna no existe identidad
en ¢l aspecto visual, pues los elementos figurativos presentan una configuracién sustancialmente
diferenciada. En efecto, la etiqueta de la marca oponente presenta la figura de un biho de disefio
simplificado, representado frontalmente, con grandes formas circulares que conforman los ojos y
una cn?;pﬁﬁ'iaéﬁxprcduminm[emﬂnm geométrica y redondeada; el cuerpo se encuentra

A\ z . .
0 en una ﬁgqlm compacta, con los elementos inferiores representados mediante formas

1 = - - I3 -
imulan las patas, sin incorporar elemento denominativo alguno. Por su parte, la etiqueta de

la ma}\ca solicitada presenta una representacion estilizada y de mayor detalle del ave, con una
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ACCION DEDUCIDA POR GUATA PORA S.A. CONTRA JORGE EDUARDO
GAMARRA ALEGRE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BUHO
SOMMIER Y ETIQUETA” CLASE 20 - e

forma mds estrecha y definida, un cuerpo alargado y compacto, y alas representadas lateralmente
mediante trazos y formas propias, acompanada ademds de la denominacion “BUHO” en una
tipograffa destacada y de la expresion “SOMMIER?” en la parte inferior. De esta manera, si bien
ambas etiquetas representan un biho, la forma particular en que dicho elemento es representado,
la configuracién de sus rasgos, la disposicion de sus componentes y la incorporacidn de elementos
denominativos en la marca solicitada generan una impresién visual de conjunto claramente

diferenciada. e e e e ees wemn

»

L

JBUHO.

SOMMIER ww

SOLICITADA OPONENTE

Que, por otra parte, corresponde considerar la naturaleza de los productos y servicios
comprendidos en las marcas confrontadas. En tal sentido, la marca solicitada distingue productos
comprendidos en la Clase 20, entre ellos colchones, somieres de camas, camas, almobadas, cojines,
colchonetas y demds productos destinados al descanso y al equipamiento de dormitorios; mientras
que la m_;i.rt'a. oponeqte se encuentra registrada en la Clase 35 para servicios de importacion,
f.\pﬂrr.:;\/ﬁin ¥y {LJTHE.'FL'I.HII.ZJEI.GIH; gestion de negocios comerciales de prendas de vestir, calzados y

.'I - II o - -
@ccesgrios.\De ello se d::s,:vrcnde que los productos y servicios involucrados presentan naturaleza,

Pigina3de 6



x GOBIERNO pit m.u.r.r. IL'I.N NACIONAL
(3 PARACUAY | Brmworrsts

Resolucion D.A.M.L n, ® D ﬂ ‘E G 6 8
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SOMMIER Y ETIQUETA” CLASE 20,

finalidad y destino diferentes, sin que se advierta una relacién suficientemente estrecha que

permita generar asociacion em prcsarial entre ambas marcas,

Que, en consecuencia, valoradas las marcas en su conjunto y mediante un cotejo sucesivo,
sin desmembraciones artificiales, se advierte que las diferencias existentes entre sus respectivos
elementos figurativos, la incorporacién de la denominacién “BUHO SOMMIER” en la marca
solicitada y la distinta naturaleza de los productos y servicios comprendidos permiten su
adecuada individualizacién frente a la marca figurativa invocada por la parte oponente,

descartindose la existencia de riesgo de confusidn o asociacidn entre las marcas confrontadas, --—-—-

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehension espontinea y pre reflexiva, pues esta puede generar en
quien las percibe una sensacién de semejanza. En el caso que nos ocupa, atendiendo a la
impresion general producida por las marcas confrontadas, las diferencias existentes entre sus
respectivas configuraciones grificas permiten su adecuada diferenciacion por parte del piblico

consumidor, o

Que, asimismo, podemos dilucidar que las marcas en pugna cuentan con otros elementos
que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes comunes no constituye,
por s sola, un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros

elementos capaces de-integrar un conjunto diferente, como acontece en el caso que nos ocupa.—-
/ A \
- ,Quc, finalmente, \las diferencias resultan apreciables principalmente desde el aspecto
1

oy '.;i‘spa], atendiendo a la particular configuracién de cada elemento figurativo, asi como a
mentos denominativos “BUHO SOMMIER” ¢n la marca solicitada.

trina y la jurisprudencia marcaria, al realizar el andlisis destinado a

i curpnraamn de los ¢l

Ta

como epsefia la
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determinar una eventual posibilidad de confusién entre dos marcas, debe estarse 2 la

representacién de las mismas en su conjunto y no a sus elementos considerados aisladamente, -

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 retne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.

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

OO T T, s i e e S

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
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 418/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho. e e i 0 P L S S

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

-+

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GUATA PORA 5';‘4&_ contra JORGE EDUARDO GAMARRA ALEGRE sobre
- cs:;usicién al registro de marca “BUHO SOMMIER Y ETIQUETA” clase 20, Expediente
/ )f. 255?356 solicitada por JORGE EDUARDO GAMARRA ALEGRE --rvrreriver

A
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GUATA PORA S.A. CONTRA JORGE EDUARDO
GAMARRA ALEGRE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BUHO
SOMMIER Y ETIQUETA” CLASE 20.-

Articulo 2.- DISPONER, la prosecucién de la solicitud 'F'-stTo__bela marca
“BUHO SOMMIER Y ETIQUETA” clase 20, Expediigw 2504356 mlici\l,iada por
JORGE EDUARDO GAMARRA ALEGRE.— LA ]- -

=77

r///':f
GA SUAJ

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,

4 “Kk-af

; Directora
‘Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGROINDUSTRIAL
KIMITEC, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BOMBARDIER, CLASE 35, ——oocoeeeeee

Asuncidn, 2‘| SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX PARAGUAY S.A. contra AGROINDUSTRIAL
KIMITEC, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de marca
"BOMBARDIER™ clase 35, yi-—r oo

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
“BOMBARDIER?", solicitada para la clase 35 (marca extranjera), en base a la marca concedida
“BOMBARDIER” clase 05, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles,----——-rrrereeres R —

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

velando siempre por el interés general. oo

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al usa
exclusivo d
Contra g

3 misma y"u, ¢jercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
ien lesione sus dérechos. Asimismo concede ¢l derecho a opanerse al registro y al uso de cualquier
gmo que pucda inducif direcra o indireccamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios

sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGROINDUSTRIAL
KIMITEC, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BOMBARDIER, CLASE 35,

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 marea, —-—---—

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

Resolucidn n® 259/2025,en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIENOS, ~-meerme

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.—ereeesseeeicaeeeeeeere

Que, corresponde a esta Direccién expedirse respecto a la procedencia o no de la
oposicion interpuesta, efectuando el andlisis correspondiente sobre la posibilidad de coexistencia
entre la solicitud de registro de la marca denominada BOMBARDIER, presentada en la Clase 35,
que pretende distinguir servicios de importacién, exportacién, comercializacién y venta de
productos agroquimicos y fertilizantes, y la marca BOMBARDIER, previamente concedida y

vigente en nuestro pals en la Clase 05, que protege todos los productos comprendidos en dicha
g P que protege P P

Que, al realii‘u&;el cotejo entre las marcas BOMBARDIER (solicitada) y BOMBARDIER

i) né{{te]l, se constata que ambas denominaciones presentan identidad grifica y ortogrifica

abgoluta, al estar confprmadas exactamente por la misma expresidn, sin que exista elemento
!
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGROINDUSTRIAL
KIMITEC, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BOMBARDIER, CLASE 35, ---

denominativo alguno que permita diferenciarlas, En consecuencia, desde el aspecto grifico y

ortogrifico, las marecas resultan idénticas.—- o

BOMBARDIER

(solicitud)

BOMBARDIER

(marca concedida oponente)

Que, desde el aspecto fonético, las denominaciones enfrentadas presentan igualmente
identidad absolura, roda vez que la expresion BOMBARDIER se encuentra reproducida de
manera integra en ambas marcas, generando exactamente la misma pronunciacion, sonoridad,
ritmo y estructura fonética, Por tanto, no se advierte diferencia auditiva alguna que permita al

consumidor distinguirlas.=-- - - -

Que, desde el punto de vista conceptual, al tratarse de una misma denominacién, ambas
marcas proyectan idéntica evocacién conceptual, no existiendo elemento adicional que permira
establecer una diferenciacién en este aspecto. En consecuencia, la identidad denominativa

existente se mantiene desde la apreciacion conceptual de las marcas enfrentadas.—---ceessereecce

ue, asimismo, corresponde sefialar que las marcas se encuentran estrechamente
P

as en atencipn a la naturaleza de los productos y servicios comprendidos en sus
tivag coberturas) considerando que la marca BOMBARDIER solicitada en la Clase 35
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGROINDUSTRIAL
KIMITEC, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BOMBARDIER, CLASE 35.--

pretende distinguir servicios de importacion, exportacion, comercializacion y venta de productos
agroquimicos ¥ fertilizantes, mientras que la marca BOMBARDIER oponente, registrada en la
Clase 05, protege tados los productos comprendidos en dicha clase. En este contexto, los servicios
comprendidos en la solicitud guardan una relacién directa con los productos comprendidos en la
cobertura de la marca oponente, toda vez que la importacién, exportacion, comercializacién y
venta constituyen actividades vinculadas con la colocacién y distribucion de productos en el
mercado. Asimismo, la relacidn se intensifica al considerar que los servicios solicitados se
encuentran expresamente dirigidos a productos agroquimicos y fertilizantes, dmbito que guarda
correspondencia con productos comprendidos en la Clase 05. Por tanto, no se trata de
actividades de naturaleza completamente distinta o desvinculadas entre si, sino de actividades que
pueden concurrir dentro de una misma cadena de comercializacién y distribucion, existiendo una
conexion suficiente para ser valorada conjuntamente con la identidad denominativa de las marcas

enfrentadas.----eeeseeseeeaca- = s

Que, las directrices de marcas establecen que el andlisis de confundibilidad debe efectuarse
atendiendo a la impresion de conjunto producida por las mareas, considerando integralmente sus
semejanzas y diferencias, asf como la naturaleza y relacion existente entre los productos y servicios
que distinguen. En el presente caso, la identidad absoluta entre las denominaciones
BOMBARDIER, unida a la relacién existente entre sus respectivas coberturas, determina que se

configure un riesgo cierto de confusidn y/o asociacién -«

Que, -en-razén de la identidad existente entre la marca solicitada y la oponente, y
ando la relar::gn directa entre los productos y servicios comprendidos en sus respectivas

consumidor puede verse inducido a error respecto de su procedencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGROINDUSTRIAL
KIMITEC, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BOMBARDIER, CLASE 35,

servicios identificados con BOMBARDIER provienen de un mismo titular o de empresas
ccondmicamente vinculadas. En consecuencia, se configura un riesgo de confusién y/o asociacién

susceptible de afectar la funcién distintiva de la marca oponente.

Que, ademds, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido
mediante el registro de la marca BOMBARDIER, frente a la solicitud posterior de la marca
BOMBARDIER, por cuanto la identidad existente entre ambas denominaciones, sumada a la
relacién directa entre los productos y servicios comprendidos en sus respectivas coberruras,
determina un riesgo de confusién y asociacién que impide la coexistencia de ambas marcas en el

mercado. - -

Que, el Convenio de Paris posee fuerza legal en nuestro pafs, el cual en su Art. 6 numeral
3 (aprobado por Ley n. 300), conforme al principio de territorialidad y de independencia de las
marcas “las marcas regularmente registradas en wn pais de la Unidn son consideradas
independientes de las marcas registradas en los demds paises”, En consecuencia, la existencia de un
eventual registro de la marca BOMBARDIER en el extranjero no resulta suficiente para desplazar
o afectar el derecho previamente adquirido en nuestro pais mediante el registro de la marca

BOMBARDIER, debiendo prevalecer este tltimo dentro del territorio nacional oo

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retne las condiciones bisicas esenciales que la |E}’ requiere como la fuerza distintiva,

novedad, esp iali

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

iejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de

marcas, la denominacién solicitada no retne los requisitos que la hacen
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGROINDUSTRIAL
KIMITEC, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BOMBARDIER, CLASE 35.

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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.” 211/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicidn deducida por corresponder asf en derecho.—----eeeeeec

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GLYMAX PARAGUAY §S.A. contra AGROINDUSTRIAL KIMITEC, SOCIEDAD
LIMITADA UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de marca BOMBARDIER
clase 35, Expediente n® 2405076 solicitada por AGROINDUSTRIAL KIMITEC,
SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL --renneeersaeerremeemeece e N

!

i i
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de Iz marga BOMBARDIER clase
35, Expediente n° 2405076 solicitada por AG RIAL KIMITEC,

SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL. ~-sooifmeed S L
Articulo 3.- N{}T]FfQUESE por cédula, ~—meedoe e b s T ST

o WSl

-
== | A £
6 #0572 21 \Direcrora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGROINDUSTRIAL
KIMITEC, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BOMBARDIER, CLASE 01. -

Asuncidn, 2 1 SEP ?ng‘

VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX PARAGUAY S.A. contra AGROINDUSTRIAL
KIMITEC, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de marca
“BOMBARDIER" clase 01, 5o

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
“BOMBARDIER”, solicitada para la clase 01 (marca extranjera), en base a la marca concedida
“BOMBARDIER” clase 05, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las mareas son

o no confundibles. et e et et g -

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, se encuentran reguladas en la propia

- y
' Articulo 1577 El registro d¢ una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo le mismd ¥ a l:j:rl::g:r ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cyntra quien }q‘xinm: sus derechps. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
tro signf que pueda inducir ditsp.'t: o indirectamente 1 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
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legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas —commmmcemeecee

Que, corresponde a esta Direccién expedirse respecto a la procedencia o no de la
oposicidn interpuesta, efectuando el andlisis correspondiente sobre la posibilidad de coexistencia
entre la solicitud de registro de la marca denominada BOMBARDIER, presentada en la Clase 01,
que pretende distinguir todos los productos comprendidos en dicha clase, y la marca
BOMBARDIER, previamente concedida y vigente en nuestro pais en la Clase 05, que protege
todos los prg;iucm,gﬂmpmndi&us en dicha clase seeesmemeeee e
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denominativo alguno que permita diferenciarlas. En consecuencia, desde el aspecto grifico y

ortogrifico, las marcas resultan idénticas. - i

BOMBARDIER
(solicitud)

BOMBARDIER

(marca concedida oponente)

Que, desde el aspecto fonético, las denominaciones enfrentadas presentan igualmente
identidad absoluta, toda vez que la expresion BOMBARDIER se encuentra reproducida de
manera integra en ambas marcas, generando exactamente la misma pronunciacidn, sonoridad,
ritmo y estructura fonética. Por tanto, no se advierte diferencia auditiva alguna que permita al

consumidor distinguirlas. T

Que, desde el punto de vista conceptual, al tratarse de una misma denominacién, ambas
marcas proyectan idéntica evocacién conceptual, no existiendo elemento adicional que permita
establecer una diferenciacién en este aspecto. En consecuencia, la identidad denominativa

existente se manticie desde la apreciacién conceptual de las marcas enfrentadas. oo

—4Que, asimismo,\ corresponde sefialar que las marcas se encuentran estrechamente
yincyladas\en atencién g la naruraleza de los productos comprendidos en sus respectivas

o/ que la marca BOMBARDIER solicitada en la Clase 01 pretende

obefruras, tonsider
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proteger todos los productos comprendidos en dicha dase, mientras que la marca BOMBARDIER
oponente, registrada en la Clase 05, protege todos los productos comprendidos en dicha clase. En este
contexto, si bien los productos se encuentran comprendidos en clases internacionales diferentes,
ambas coberturas abarcan productos de naturaleza industrial, quimica y agroquimica que pueden
encontrarse relacionados por su composicion, finalidad, urilizacién y destino. Asimismo, la
amplitud de las coberturas, al comprender todos los productos de las respectivas clases,
incrementa las posibilidades de concurrencia en determinados dmbitos comerciales, pudiendo
existir proximidad entre los canales de comercializacién y los sectores de consumidores a los que
se dirigen. Por tanto, la diferencia de clasificacién no resulta suficiente, por sf sola, para descartar

la existencia de una conexidn entre los productos enfrentados, debiendo valorarse dicha

circunstancia conjuntamente con la identidad absoluta de las denominaciones.

Que, las directrices de marcas establecen que el andlisis de confundibilidad debe
efectuarse atendiendo a la impresién de conjunto producida por las marcas, considerando
integralmente sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza y relacién existente entre los
productos que distinguen. En el presente caso, la identidad absolura entre las denominaciones

BOMBARDIER, unida a la relacién existente entre sus respectivas coberturas, determina que se

configure un riesgo cierto de confusién y/o asociacién. i e e e e i S

Que, en razén de la identidad existente entre la marca solicitada y la oponente, y
considerandola. _relacién existente entre los productos comprendidos en sus respectivas

cobe ? iblicg consumidor puede verse inducido a error respecto de su procedencia

interpretar que los productos identificados con BOMBARDIER
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configura un riesgo de confusion y/o asociacion susceprible de afectar la funcién distintiva de la

marca oponente. - e e

Que, ademis, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido
mediante el registro de la marca BOMBARDIER, frente a la solicitud posterior de la marca
BOMBARDIER, por cuanto la identidad existente entre ambas denominaciones, sumada a la
relacion existente entre los productos comprendidos en sus respectivas coberturas, determina un

riesgo de confusién y asociacién que impide la coexistencia de ambas marcas en el mercado.----

Que, el Convenio de Paris posee fuerza legal en nuestro pais, el cual en su Art. 6 numeral
3 (aprobado por Ley n.* 300), conforme al principio de territorialidad y de independencia de las
marcas “las marcas regularmente registradas en un pais de la Union son consideradas
independientes de las marcas registradas en los demds paises”. En consecuencia, la existencia de un
eventual registro de la marca BOMBARDIER en el extranjero no resulta suficiente para desplazar

o afectar el derecho previamente adquirido en nuestro pais mediante el registro de la marca

BOMBAFRDIER, debiendo prevalecer este tltimo dentro del territorio nacional.«-———--meereeeeec

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

e

\-\. - " - # [ 3 a
Que, poras semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/coptusion de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

L Es]

un signd registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del agticulp 2 d8 la Ley n® 1.294/98 Die Marcas, -=-resresesessscsssscnsassccomsoeesmeremmsmmsmessssnssssnsss
\ "

| ~
/ | ,-‘r
R i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGROINDUSTRIAL
KIMITEC, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BOMBARDIER, CLASE 01, -

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

corresponde confirmar el Dictamen n.® 210/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente v hacer lugar a la accidén deducida por
GLYMAX PARAGUAY S.A. contra AGROINDUSTRIAL KIMITEC, SOCIEDAD
LIMITADA UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de marca BOMBARDIER
clase 01, Expediente n® 2405075 solicitada por AGROINDUSTRIAL KIMITEC,
SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL.---reemerseremrecns S—

Articulo 2.- RECHAZAR. |2 solicirud de registro de la BUMB&R[&ER clase

SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL -t demamcaneachacs j ----------
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, pmsbemcrteopf s e e
SRR TS
. ABGYJADE mvmwﬂ@im
T .- A Directora

untos Marcarios Lirigicsns

Pdgina 6 de 6



GOBIERNO prr | DIRECCION NACIONAT
DE FROPLED/
() PARAGUAY | 2irare

Resolucién D.AM.L n. ° 0070 /1

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KARMAR SAIC CONTRA MARTIN LEANDRO
CANELLAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA § SUNSET
VILLAGE BARRIO CERRADO NUEVA ASUNCION Y ETIQUETA, CLASE
36.

Asuncidn, 2 ‘I SEp EJEE
VISTO:
El expediente caratulado: KARMAR SAIC contra MARTIN LEANDRO CANELLAS
sobre oposicidn al registro de la marca S SUNSET VILLAGE BARRIO CERRADO NUEVA
ASUNCIONY ETIQUETA, clase 36, yyerrrrerrmrmremaremems e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca § SUNSET
VILLAGE BARRIO CERRADQ NUEVA ASUNCION Y ETIQUETA, solicitada para la clase
36, en base al registro de marca SUNSET HILLS RESIDENCIAL Y ETIQUETA, e¢n la clase

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

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

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

P b1
' ArticuloA5°.- El registro'de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

I’;igin: 1de?
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KARMAR SAIC CONTRA MARTIN LEANDRO
CANELLAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA S SUNSET
VILLAGE BARRIO CERRADO NUEVA ASUNCION Y ETIQUETA, CLASE
36.

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

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

Que, 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 Direccion 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 pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas -~ oo o

Que, entre las marcas en pugna “S SUNSET VILLAGE BARRIO CERRADO NUEVA
ASUNCION Y ETIQUETA” (solicitada) y “SUNSET HILLS RESIDENCIAL Y ETIQUETA”
(oponente), corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresion
general que producen los signos y valorando integralmente los elementos denominativos y
tigurativos que los conforman. En tal sentido, si bien ambas denominaciones incorporan la
expresion “SUNSET”, dicha coincidencia deberi ser apreciada conjuntamente con los restantes

os que.integran cada marca, a fin de determinar si existe semejanza susceptible de generar

, conforme surge de los antecedentes registrales invocados en el presente

la existencia de diversos registros vigentes que incorporan la expresién

)
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SF HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KARMAR SAIC CONTRA MARTIN LEANDRO
CANELLAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA S SUNSET
VILLAGE BARRIO CERRADO NUEVA ASUNCION Y ETIQUETA, CLASE
36.

“SUNSET" dentro de sus respectivas denominaciones en la Clase 36, entre ellos la marca
“SUNSET", Registro n.? 562631, cuyo titular es SUNSET S.A., y “UTOPIA SUNSET LAKE
(SLOGAN)", Registro n.® 535901, cuyo titular es PARAGUAY CONSULTORES S.R.L. La
existencia de dichos antecedentes permite advertir que en el dmbito registral nacional coexisten
diversas marcas que incorporan la expresion “SUNSET”, circunstancia que permite considerar
que dicho vocablo posee una fuerza distintiva limitada dentro del 4mbito analizado, por lo que su
presencia comiin en las marcas en conflicto no puede ser considerada, de manera aislada, como
un elemento determinante para establecer confundibilidad, debiendo ponderarse conjuntamente

con los demds elementos que integran cada marca y con la impresion de conjunto que estas

T T R

Que, al efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto de las denominaciones, se advierte que la
expresién “SUUNSET” se encuentra presente en ambas marcas. Sin embargo, mientras la marca
solicitada se encuentra constituida por la denominacién “S SUNSET VILLAGE BARRIO
CERRADO NUEVA ASUNCION", la marca oponente incorpora adicionalmente las
expresiones “HILLS RESIDENCIAL", conformando la denominacidn “SUNSET HILLS
RESIDENCIAL". Por tanto, la estructura denominativa de cada signo resulta diferente,

debiendo apreciarse la impresién que produce cada expresion en su totalidad y no tnicamente la

coincidencia existente respecto del vocablo comin. i

Q_ c—desde el aspecto ortogrifico y visual, “S SUNSET VILLAGE BARRIO
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KARMAR SAIC CONTRA MARTIN LEANDRO
CANELLAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA S SUNSET
VILLAGE BARRIO CERRADO NUEVA ASUNCION Y ETIQUETA, CLASE
36.

extensién y disposicion de los elementos genera una fisonomia visual diferenciada entre ambos

signos, permitiendo su individualizacién. —---rsmeeoemeee e

Que, desde el aspecto fonético, si bien ambas marcas coinciden en la pronunciacion de la
expresion “SUNSET”, la marca solicitada incorpora los elementos *S", “VILLAGE BARRIO
CERRADO NUEVA ASUNCION”, mientras que la marca oponente incorpora “HILLS
RESIDENCIAL”, dando lugar a secuencias sonoras de distinta extensién, ritmo y configuracién,
En consccuencia, la impresién fonérica global de las expresiones confrontadas no resulta

coincidente. eeraan

Que, asimismo, desde el aspecto conceprual, la expresion “SUNSET” evoca una misma
idea en ambas marcas. No obstante, considerada cada denominacién en su integridad, la marca
solicitada proyecta una determinada identificacion vinculada a un “VILLAGE BARRIO
CERRADO NUEVA ASUNCION”, mientras que la marca oponente incorpora la expresion
“HILLS RESIDENCIAL”", generando construcciones concepruales diferenciadas. En ral sentido,
la coincidencia en el significado evocativo del vocablo “SUNSET™ no resulta suficiente para

generar una identidad conceptual entre las marcas enfrentadas, —-———-emrreemeeeeee -

Que, ¢n cuanto a la configuracién mixta de las marcas, corresponde sefialar que “S
SUNSET VILLAGE BARRIO CERRADO NUEVA ASUNCION Y ETIQUETA” y
“SUNSET HILLS RESIDENCIAL”® presentan composiciones grificas diferenciadas, con
elementp§ fHgurativos, &faPﬂsicién, tipografia y demds caracteristicas visuales propias. Tales
difer

cias contribuyen a rﬁ{armr la individualidad de cada signo y, apreciadas conjuntamente

las divergencias denominativas sefialadas, permiten establecer una impresion visual

las migrcas) —

Pigina 4 de 7



\ GUBI}.R}\'D DEL | T}I-Il f.f.{'.li'}.u'\i T\'-\l JOMNAL
F PARAGUAY | BEroraosr

Resolucién D.A.M.L n. ° —Q—H g :'F

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KARMAR SAIC CONTRA MARTIN LEANDRO
CANELLAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA § SUNSET

VILLAGE BARRIO CERRADO NUEVA ASUNCION Y ETIQUETA, CLASE
36. -

(marca solicitada) (marca oponente concedida)

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

entre las mism s S

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general gue la denominaciin produce en el conswmidor medio. Es crucial considerar la
zr:r.:fz’d;.-‘?ﬂ de los signos, sn detenerse en elementos aislados, ya que los elementos comunes a varias
m.}/mr m son, en principio, suficientes pava gencrar confusion. Fl consumedor tiene la capacidad de
zi’.!fc rimingr entre .r.r‘gnr?.: qm: awun compartiendo wun elemento comin, presentan suficientes
#gfrrmcmwﬁxﬁm.n fﬂ-l.'f.rlf..,_i‘.f o conceptuales”. En tal sentido, dicho criterio resulta aplicable al
I'pn:wm,Erq'-scr, en el cﬁal las denominaciones *S SUNSET VILLAGE BARRIO CERRADO

Mol f o e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KARMAR SAIC CONTRA MARTIN LEANDRO
CANELLAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA § SUNSET
VILLAGE BARRIO CERRADO NUEVA ASUNCION Y ETIQUETA, CLASE
36.

NUEVA ASUNCION” y “SUNSET HILLS RESIDENCIAL” comparten la expresion
“SUNSET”, pero presentan diferencias suficientes en su estructura denominativa, asi como en
sus respectivas etiquetas y composiciones grificas y en la naturaleza de los servicios que
distinguen, circunstancias que, apreciadas en su conjunto, permiten su individualizacién dentro

del mercado de servicios comprendidos en las Clases 35 y 36. -

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

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica.’ -

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

idera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin

ico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

de Derecho de Marcas — Pag 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KARMAR SAIC CONTRA MARTIN LEANDRO
CANELLAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA § SUNSET
VILLAGE BARRIO CERRADO NUEVA ASUNCION Y ETIQUETA, CLASE
36.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 31/26 emitido por la
jefarura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho.-———rremaee b e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accidn deducida por
KARMAR SAIC contra MARTIN LEANDRO CANELLAS sobre oposicién al
registro de la marca § SUNSET VILLAGE BARRIO CERRADO NUEVA
ASUNCION Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n® 2451333 solicitada por MARTIN
LEANDRO CANELLAS. —-mremeeeeee e

Articule 2.- DISPONER la prosecucion de trimites
marca § SUNSET VILLAGE BARRIO CERR
ETIQUETA, clase 36, Expediente n® 2451333 soli
CANELLAS. e

Articulo 3.  NOTIFIQUESE por cédula. - T NS e

1= | ABG,JADIYI ALVAREN

Mo e A\ Directora

“wlo Direcei6n dk Asuntos Marcarios Litigiosos
ey
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA MEDICAL PHARMA, CLASE 05, OPOSICION N° 1988882,
INTERPUESTA POR. PROMEPAR S.A.

Asuncién, 7 2 SEF 2006
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca MEDICAL PHARMA , clase 05, oposicién
N° 1988882, interpuesta por PROMEPAR S A - T ——————

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

deducida contra la marca MEDICAL PHARMA, clase 05, :a N° 969679, solicitada por

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia cle la pposicion NWEHSHE
MEDICAL PHARMA S.A.

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA MI BEBE QUALITY PRODUCTS (SLOGAN) Y ETIQUETA,

CLASE 35, OPOSICION N° 2045251, INTERPUESTA POR RAJESH MANOHAR
BELANI.,

Asuncion, "
77 SEP 2026
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca MI BEBE QUALITY PRODUCTS
(SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 35, oposicién N° 2045251, interpuesta por RAJESH
MANOHAR BELANI.--- A—

CONSIDERANDO:

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

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

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia, - --r—-sremsmsreeememmeemceeccec

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la-oposicién N° 2045251,
deducida contra la marca MI BEBE QUALITY PRODUCTSASEQGAN) Y TIQUETA,
clase 35, Acta N° 19105121, solicitada por PROGRESS GR

Articulo 2.- NGTIFIQUESE por cédula. ---

.._'1_. -- :H
A YL ALVARENGA SUAREZ
_x"" Directora

receian de l’%mms Marcarios Li:iginsns
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA MI BEBE QUALITY PRODUCTS (SLOGAN) Y ETIQUETA,

CLASE 12, OPOSICION N° 2045253, INTERPUESTA POR RAJESH MANOHAR
BELANIL

Asuncién, 22 SEP 008
VISTO:
El expediente de oposicién contra la marca MI BEBE QUALITY PRODUCTS

(SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 12, oposicion N° 2045253, interpuesta por RAJESH
MANOHAR BELANI e, s

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia d hpﬁ?iq'én N’I 045253
deducida contra la marea MI BEBE QUALITY PRODUCTS ( \
clase 12, Acta N* 19105117, selicitada por PROGRESS GROUP r,ﬁ. ---------------------------

e

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

Direccidn de Asuntoy Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION

A LA MARCA MC, CLASE 09, OPOSICION N° 2024638, INTERPUESTA POR
MAZZEN OUNEISSI PERALTA.

Asuncidn, 22 SEP Er}?ﬁ
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca MC, clase 09, oposicion N° 2024638,
interpuesta por MAZZEN OUNEISSI PER ALTA. 2

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia d
deducida contra la marca MC, clase 09, Acta N° 1996672, 7ﬁli i
FRETES.

oposicion N° 2024638,

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula I,{f_f-f_—‘",; 2N 0.0 A

| 4

|1
'nl .

-:"'-.\ ' "'.1 § 7,
- JADIYT ALVARENGA SUAREZ
Directora

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA MILIBACT, CLASE 05, OPOSICION N° 1931320, INTERPUESTA
POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A.

Asuncidn,

SEP 2076
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca MILIBACT, clase 05, oposicién N* 1931320,
interpuesta por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS. A —mrmmmmrmeemrmemececee

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de |
deducida contra la marca MILIBACT, clase 05, Acta N° 1923}?—7‘
MEDICOS S.A. (IMEDIC §.A.)----

posicion N° 1931320,
!
licitada por INSUMOS

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA FLUENT Y ETIQUETA, CLASE 05, OPOSICION N° 1976994,
INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.

Asuncidn, ?:' ':IEF" :UEE
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca FLUENT Y ETIQUETA, clase 05, oposicién
N™ 1976994, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA. S A E. oo

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de ﬂrﬁ;;i-:-ﬁu N® 1976994,
deducida contra la marca FLUENT Y ETIQUETA, clase 05/&5 ; N: 1948176, sqlicitada por
CONSORTIUM, INC. . \

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA FARMACLICK CLASE 05, OPOSICION N° 1994486, INTERPUESTA
POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

22 SEP 0%

Asuncidn,
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca FARMACLICK, clase 05, oposicion N°

1994486, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL
g, B it e B SS8er  R BR A

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, s¢ operard la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando

no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses, -

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

deducida contra la marca FARMACLICK, clase 05, Acta N° 1968174, solicitada por MEGA

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la Wﬁﬁéﬁlﬂ%éﬂﬁ,
N T WS : ELD nseiminss L

Direccidn de Afuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA FARMAR CLASE 35, OPOSICION N° 1982497, INTERPUESTA POR.
CADENA FARMACENTER S.A.

Asuncién, 7 7 SEP 1006
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca FARMAR, clase 35, oposicién N° 1982497,
interpuesta por CADENA FARMACENTER. §. A -ecememeeeeemeeeremeeae

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art,
172,173,174 del C.P.C,, se operard la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando

no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses. oo

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
7 G
Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de oposicidn N° 1982497,

deducida contra la marca FARMAR, clase 35, Acta N° 195617 g\nlicitada por VICTOR
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 710 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DURATEC”, CLASE 01, EXPEDIENTE n°
2499787.

Asuncion, 24 SEP 2026

VISTO:

El Recurso de Aclaratoria Acta n® 2676446 presentado en fecha 14 de agosto de 2026, por cl
ABG. HUGO BERKEMEYER y; 5
RESULTA:

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

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

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,
Apelacién, Reposicién y Aclaratoria expresa: “nuestro cddigo de forma, al prever este recurso o remedio
procesal para la corveccion de ervores materiales, aclaracion de conceptos oscuros, asi como para suplir las
cuestiones omitidas por el drgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifigue, aclare o supla en su caso,
Astrnismo, como todo recurso, la acaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. Fi
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omision incurrvida. Sin

o también establece nuestro cidigo de manera expresa, su corveccion no debe alterar lo
[ de la mjﬂhﬁqﬂrr:mmpnmede generar un perjuicio, gue podria consistir en una dificultad
' dﬁqkd de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria,
.S'Jnn}[ coma la

/

embargo, ¥ &

m#wn’.a de la doctrina a la cual adberimos, que ¢l recurso de aclaratoria tiene
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 710 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DURATEC”, CLASE 01, EXPEDIENTE n®
2499787,

por finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando el alargamiento injustificado del proceso
(principio de celeridad)™". - R S s e

Que, por un error material e involuntario, se ha consignado erréneamente en el Resuelve
Art, 2° de la citada Resolucidn el niimero de acta del expediente “2499797”, debiendo ser
correctamente “2499787", conforme surge de los antecedentes obrantes en autos. En consecuencia,
corresponde rectificar dicho error material a fin de adecuar la Resolucién a las constancias del

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

aclaratoria resulta procedente.—--—------ - A e S S S
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolucién ne 710 de
fecha 07 de julio de 2026 dictada por la Direccién Asuntos Marcarios Litigiosos, ---r-s--s---

Articulo 2.- RECTIFICAR ¢l Resuelve Art. 2° de la Resolucidn referida;-donde se consigno el

' FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en
materia de Recursos de Nulidad, Apelacion, Reposicién y Aclaratoria. Pag, 56.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
L4,

Asuncion,
23 SEP 20%
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE 5.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicidn al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 14, ¥i-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA’, solicitada para la clase 14, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

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

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

velando siempre por el interés general. - ——

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

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

—
' Articydo 15°.- El
exclusive de la misma

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 PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE 5.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
14,

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 senalar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicirud en trimite y el signo invocado en la oposicion,----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas -—--—--ceeeeew ==

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

uNa Posible COEXISLENEIA —rrrrmrmrmrrmemer e s e n s e s

Qug! el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa “mercado” en inglés, por
tanto, ¢s yn término genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

etidores cnﬁ‘qzl mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningtin

titular. emdonna 1 e L 7 e o e SO ST O O 3
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE 5.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
14,

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresion de uso
corriente en ¢l comercio minorista que alude a un formato de tienda mis dgil, ripida o de

proximidad. Actda como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales. oo

Que, el término solicitado "BIG” estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfoldgica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado, —-—---reerermemceeecs

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae

de forma idéntica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacién r;ipida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia v minimercados de atencién
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI, ¢l reconocimiento y grado de

conocimie

alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

de cunferirlé"-.p na distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
14.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su dmbito de proteccion no deba limirarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la  eventual coexistencia de la  denominacién
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podrfa generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusién tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacion de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse ¢l eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el puablico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo, -«-wemeemeee e

ue, por copsiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
anteriores, debiendo el anilisis efectuarse no solamente desde la

de la Wsil:klidnd de confusion, sino también atendiendo al riesgo de asociacidn,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
14. Saa

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacion,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI, ---s-ceececeeeceen

Que, la Ley n” 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signos que constituyan una reproduccion o fmitacion de un signo notorigmente conocido
"cualesquicra que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si suuso y
registro fuesen susceptibles de causar confusion, riesgo de asociacion, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccion se aplicard a bienes
0 servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses. - -

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas, la 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. - -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
14,

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicitn al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 14, Expediente n® 2538250 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL . oo .

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de-la %a BIGM
ETIQUETA, clase 14, Expediente n° 2538250 hcif[da\{mr JERYT EAS
UNIPERSONAL --ereoeereeece

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
24,

Asuncion, 71 CEP 0%
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 24, Vi e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 24, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y

otros, 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 administrariva, 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 restriceiones para el registro de una marca; es decir, dichas

Ehregistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al uso
exclusivo e’ la misma y a"l:jl:rc:r anee los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra-glien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
tro signo que pueda mdu:ir}?:acm o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios

quiera !t'i| la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
24,

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

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

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

Resolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIGNOS, ~—--eemeees

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

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

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es ¢l
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccion

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia. e e e -

Que; ¢l vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa “mercado”en inglés, por
5 un término genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

los competidores 'ﬁ:n el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningin
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
24,

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresidn de uso
corriente en el comercio minorista que alude 2 un formato de tienda mds dgil, ripida o de

proximidad. Actia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales. oo

Que, el término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencidén del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE” constituye una variacion morfolégica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado. -—------

Que, la pronunciacion por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol — arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idéntica en la sflaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacion ripida o de mostrador. —seeeeescmemeecee

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencién
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las

Directricespara el Examen de Marcas de la DINAPI, ¢l reconocimiento y grado de

susc tib]u:g de conferirle "I_.ma distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

5
mofmento dé determinar e} alcance de su proteccion frente a signos posteriores.--—---------ceceeeeees
TR

| -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
24,

Que, en cfecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su 4mbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los
cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el
prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.—--—--eeeemeeee .

Que, bajo esta perspectiva, la  eventual coexistencia de la  denominacion
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusién tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconocida. - R R N A i e e

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el piiblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversion publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo, —--reeeeeeoeeeeee

o

e, por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
L
proteccion de las marcas anteriores, debiendo el andlisis efectuarse no solamente desde la

-

Ilrp::r'i ti:f-'% de la posibilidad de confusin, sino también atendiendo al riesgo de asociacién,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
24,

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL oo

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signos que constituyan una reproduccion o imitacion de wn signo notoriamente conocido
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si suusoy
registro fuesen susceptibles de causar confusion, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccidn se aplicard a bienes
o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marea notoria y sea pml:uble que lesione sus intereses.

Que, resulta evidente la identidad, por ranto esta Direccién considera que la marca
solicitada no redne las condiciones bdsicas esenciales que la lry requiere como la fuerza distintiva,

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccid idera.que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipufadas en la Ley\ n® 1.294/98 y no reline los requisitos para su registro, por lo que
copl esponde revocar el Dictamen n.° 515/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

osicién deducida

/)~

—

| ¥
pjcurrcspﬂnder asi en derecho. e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
14,

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 24, Expediente n® 2538267 solicitada por

ERUT EAS UNIPERSONAL. = i
J /_.-""'_ -,

Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de lo/marca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 24, Expediente n' 2538267 sbléirada \por JERUT EAS
UNIPERSONAL --eeeeomeesecmmevmeeeemrineenan . ) -

Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA LA RANCHERA Y ETIQUETA, CLASE 29, OPOSICION N°
2576457, INTERPUESTA POR UPISA. -

Asuncion, 73 CFp 006

VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca LA RANCHERA Y ETIQUETA, clase 29,
oposicidn N° 2576457, interpuesta por UPISA oo wes

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de Ia_apmieié_n N® 2475457,
deducida contra la marca LA RANCHERA Y ETIQUETA,
solicitada por ZONIA PATRICIA ARZAMENDIA DE FELTES.---4-----mmrreemamecdsecceaeees

Articulo 2.- NﬂTIFiQU’ESE por cédula.

irectora

untos Marcarios Lj.tiginsns
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION

A LA MARCA MIROBAL, CLASE 05, OPOSICION N° 25113811, INTERPUESTA
POR LABORATORIOS SAVAL S.A.

Asuncidn, . R
23 SEP 2026
VISTO:

El expediente de oposicidn contra la marca MIROBAL, clase 05, oposicion N° 25113811,
interpuesta por LABORATORIOS SAVAL 8. A oo

CONSIDERANDO:

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

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

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.-—-—--semrmmmmies s
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
R.ESLIELVE: e x\_
/ \

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instangia 1a oposicion N° 25113811,
deducida contra la marca MIROBAL, clase 05, Acta N° 24?6?‘/5. 5 ]i-::itzkja por QUIM):A S.A--
s
r.

)
94

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula, 2N

IX1 ALVARENGA SUAREZ

Directora

Asuntos Marcarios Litigi:}sr;}s

Piginaldel



8 GOBIERNO ps1. | DIRECCION NACIONAL

"# PARAGUAY | Nrriretoar

ResolucinDAMLn (J 1 ] 0 8 5

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA LOOBY EXPERIENCE REINVENTING YOUR NIGHTS ESTD

2018 Y ETIQUETA, CLASE 43, OPOSICION N° 21112356, INTERPUESTA POR
SUNILDA LOPEZ DE GONCALVES.

Asuncidn, 73 StP 2076
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca LOOBY EXPERIENCE REINVENTING
YOUR NIGHTS ESTD 2018 Y ETIQUETA, clase 43, oposicién N° 21112356, interpuesta
por SUNILDA LOPEZ DE GONCALVES.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art,
172,173,174 del C.P.C., se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando

no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses, -—-—ocoeecemcanenee.

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la ppﬁ’s-i_c_'téw 21112356,
deducida contra la marca LOOBY EXPERIENCE REINVENTING YOUR\NIGHTS
ESTD 2018 Y ETIQUETA, clase 43, Acta N° 2198398, soli¢itada por SARI ZEINEDDINE. -

Lo N

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

R e
/;:‘?\:&( [l ot
o 97.5 Fl I,.:-."' \
12 ¢ (= N~
S ALVAREN Z

Directora

on de Yisunros Marcarios I_ir_{gins:}s
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA LOOBY Y ETIQUETA, CLASE 34, OPOSICION N° 21112354,
INTERPUESTA POR SUNILDA LOPEZ DE GONCALVES,

Asuncion, 73 SEP 2076

VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca LOOBY Y ETIQUETA, clase 34, oposicién
N” 21112354, interpuesta por SUNILDA LOPEZ DE GONCALVES. -

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia ;E/llﬁﬁﬁs‘tcidg N° 21112354,

deducida contra la marca LOOBY Y ETIQUETA, clase 34, ActrN® 2198396, solicitada por
7 % \
) \

SARI ZEINEDDINE. T . Lo

f

-

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula. —rrorereezeeefomerrnts (

T .Iﬂ \.‘i‘

4 d,;}/ Directora

e

At i
e CATIOY L
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA LIPOESBELL 7 Y ETIQUETA, CLASE 05, OPOSICION N° 2066539,
INTERPUESTA POR SCAVONE HNOS S.A.

Asuncion, 7 ] SEP Eﬂp'
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca LIPOESBELL 7 Y ETIQUETA, clase 05,
oposicidn N* 2066539, interpuesta por SCAVONE HNOS. §.A -

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de upusi ® 2066539,
deducida contra la marca LIPOESBELL 7Y ETTQUET& cra N® 2[}259 9. solicirada

por VALERIA MARIA INES CASTILLO OZUNA. ~---f--
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA LA POSITIVA STORE Y ETIQUETA, CLASE 35, OPOSICION N®
2045521, INTERPUESTA POR WALTER DAVID CLAR FRITZ.

Asuncién, 9 3 orp 2026

VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca LA POSITIVA STORE Y ETIQUETA,
clase 35, oposicién N® 2045521, interpuesta por WALTER DAVID CLAR FRITZ --eereeeeermmme-

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando

no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-—-oocoocoooe e

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

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de |i£p_g§icidn N° 2045521,
deducida contra la marca LA POSITIVA STORE Y ETIQUE
solicitada por FIDEL ADALBERTO SORIA ESPINOZA..-<--
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA LA POSITIVA STORE Y ETIQUETA, CLASE 25, OPOSICION N®
2045523, INTERPUESTA POR. WALTER DAVID CLAR FRITZ.

Asuncion, 3 {'EFI 2008

VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca LA POSITIVA STORE Y ETIQUETA,
clase 25, oposicion N” 2045523, interpuesta por WALTER DAVID CLAR FRITZ.-———-mrreeemee

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

deducida contra la marca LA POSITIVA STORE Y ETIQUE ase 25, Acta N° 2017119,

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia j?vﬁm‘m N 2045523,
solicitada por FIDEL ADALBERTO SORIA ES PINDZ)'&

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula. - -

Fig'ma 1del
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA MEGA PHARMA, CLASE 05, OPOSICION N° 1905557,
INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL
S.A.

Asuncion, 24 Crp MR
Wl g LU -..-I

VISTO:

El expediente de oposicidn contra la marca MEGA PHARMA, clase 05, oposiciéon N°
1905557, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONSIDERANDO:

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

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

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia,

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de/lﬁﬁopnsici  N° 1905557,
deducida contra la marca MEGA PHARMA, clase 05, Acta N* 1894937, snlicitada:"pur MEGA
PHARMA S. A -rememmmemeeemsemeeameeameeeemeeeeeemeeeee !

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

R
E§: ABC YI ALVARENGA SUAREZ
R S / Directora
‘“-"”'L':Jv';'."".', . .
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 1de 1



" GOBIERNO piy | DIRECCION NACIONAL
(3 PARAGUAY | Birsorienid

Resolucién D.AM.L. n“_Q_Q 1 0 g ]

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA MEGA PHARMA, CLASE 39, OPOSICION N° 1905560,

INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL
S.A.

Asuncion, 2!’, SEF EJEE
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca MEGA PHARMA, clase 39, oposicién N°

1905560, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL
S.A. -

CONSIDERANDO:

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

Que, en relacion con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
R ESUELVE:

deducida contra la marca MEGA PHARMA, clase 39, Acta N° 1894934, solicitada por MEGA

-~

Articulo 1.- DECLARAR. operada la caducidad de la Instancia ?pgsicién N® 1905560,

PHARMA S.A e

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

j“::'u 54 * 1 N
|5 ABG. JADIVI ALVARENGA z
‘?{\Jg @A Directora

Direccidn de Wsuntos Marcarios Lirigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA MEGA PHARMA, CLASE 42, OPOSICION N° 1905564,

INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL
S.A. ==

Asuncion, 2!* SEP 2008

VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca MEGA PHARMA, clase 42, oposicidn N*
1905564, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

il B
Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia dela oposicidn N° 1905564,
deducida contra la marca MEGA PHARMA, clase 42, Acta N“ 1?‘4?336 solicitada Fcr MEGA
PHARMA S.A. - A . _

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

------- rraa
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA MEGA EGG Y ETIQUETA, CLASE 35, OPOSICION N° 1947975,
INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL
S.A.

Asuncion,
7 & SEP 2006
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca MEGA EGG Y ETIQUETA, clase 35,

oposicion N° 1947975, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A -

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia d aﬁa_ﬁas\tsj\:‘in N* 1947975,
deducida contra la marca MEGA EGG Y ETIQUETA, clase 35,A ta N° 192361% solicitada por
SAID RAHAL -weeemmeeememmemeeeoeeoeeeeeoee. Lo

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula, _ i bl s

DIYI ALVARENGA SUAREZ
. A Directora

untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA MEDICAL PHARMA S.A., CLASE 35, OPOSICION N° 1988883,
INTERPUESTA POR PROMEPAR S.A.

Asuncién, 7 4 SEP 2076
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca MEDICAL PHARMA S.A., clase 35,
oposicion N° 1988883, interpuesta por PROMEPAR S.A. e e e

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

P
Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de |yf;pnsici6n N;x,.l‘f“JEESEB.
deducida contra la marca MEDICAL PHARMA S.A., clase SSJﬁcta;df 1969681, solicitada por

MEDICAL PHARMA S A e /

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. —eremeserie-.. k S ol
p— " i}f
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
09.

Asuncidn, 2‘: BEP Eﬂfﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra BETSSON SERVICES
LIMITED sobre oposicidn al registro de la marca BETSSON clase 09, y—---e-eermercecencee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BETSSON,
solicitada para la clase 09, en base a la marca APOSTA. LA BY BETGIANK en la clase 09, por lo

que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son 0 no confundibles, seeeeeemccneccs

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. ceeeas

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

prec:urei:r otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marea, --oeeeee-

' Articulg’ 15°.- El registrode una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
09.

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 SIENOS, «wesmsenens

Que, cabe senalar 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 puiblico consumidaor,
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. e

Que, entre las marcas en pugna BETSSON y APOSTA. LA BY BETGIANK,
corresponde efectuar el cotejo sucesivo y 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, a fin de establecer si las mismas resultan

susceptibles de generar riesgo de confusién o asociacion en el piblico consumidor, —-eemeeeeeee.

Que, desde el aspecro grifico, BETSSON se presenta como una denominacién breve,
compacta y de estructura unitaria, mientras que APOSTA. LA BY BETGIANK posee una
conformacién mds extensa y compuesta, integrada por varios elementos denominativos que le
otorgan una apariencia general claramente diferenciada. Si bien ambas incorporan la expresién

BET, dicha coincidencia parcial no resulta suficiente para generar una semejanza grifica relevante

Pigina2de 6




% GOBIERNOps1 | nl::l-'.f(‘.lll‘};ﬁ NACIONAL
# PARAGUAY | iNatcroar

e mnnC
Resolucion D.AML n, ° Q U J Jg J 3

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
09.

extensién, con una estructura y ritmo de pronunciacién distintos. La coincidencia parcial en la
expresion BET, presente dentro de ambas denominaciones, no determina una semejanza fonética

suficiente, atendiendo a la distinta conformacién y sonoridad de las marcas en su

CONJUNLD, -r—mremmrmremmmmrmmmnnnaas -

Que, desde el aspecto conceprual, tampoco se advierte una coincidencia relevante entre
las denominaciones enfrentadas. BETSSON constituye una expresién de cardcter propio y
distintivo, mientras que APOSTA. LA incorpora una expresidn que alude a la accién de realizar
una apuesta, conjuntamente con la denominacién BETGIANK. Por tanto, desde este plano
tampoco se configura una asociacion conceptual directa que permita vincular ambas marcas

como provenientes de un mismo urigen :mprcsarizl,

Que, en consecuencia, las diferencias advertidas en los planos grifico, fonético y
conceprual resultan perceptibles mediante una apreciacién de conjunto y permiten al pablico
consumidor individualizar ambas marcas sin establecer una vinculacién inmediara entre

o | T —— o T T

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se
concluye que la coincidencia parcial existente en la expresion BET no posee entidad suficiente
para desvirtuar las diferencias que caracterizan la composicion integral de BETSSON y
APOSTJL;_IA BY BETGIANK. La distinta conformacion grifica, fonética y conceptual de
as“permite al piblico consumidor individualizarlas y distinguirlas entre si, sin que

ibles de generar confusién o aseciacién respecto de un mismo origen empresarial,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
09.

Que, asimismo, cabe mencionar que durante el periodo de prueba, la parte solicitante ha
acreditado el caricter extranjero de la marca BETSSON, acompafiando documentacion relativa a
su registro y proteccion en diversos paises. Este antecedente resulta relevante para la valoracién
integral de la controversia, pues permite constatar que la referida marca cuenta con proteccién
registral en otras jurisdicciones y que su titular pretende obtener proteccién registral en nuestro
pais, circunstancia que debe ser ponderada conjuntamente con las caracteristicas propias de las

mareas enfrentadas y con las diferencias advertidas en el cotejo efectuado. -

Que, Jorge Oramendi sefiala que: “La confusiin de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para genevar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discrimenar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Fn este sentido, en ¢l caso analizads, la apreciacion
integral de las denominaciones BETSSON y APOSTA. LA BY BETGIANK permite advertir

diferencias sufictentes en su composicion, estructura, pronunciacion y configuracion general, aun

cuando ambas incorporen parcialmente la expresion BET.". =

Que, asi también el Dr. Ferndndez Novoa, menciona: “Una de las reglas mas
Srecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
am.:gfa 4 $H VISION €N conjunta’, ¥ que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “ocupa un

Ingar prefere

el gue_propugna una vision de confunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos infegrado de cadamarca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grdfica.’ ceee.

ﬁwrxms 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 DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES

LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
09.

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, 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
B R ——

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por o que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 572/26 emitido porla

jefarura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
derecho. o e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DARUMA SAM S.A. contra BETSSON SERVICES LIMITED sobre oposicién al

registro de la marca BETSSON, clase 09, Expediente n® 2459339 solicitada por
BETSSON SERVICES LIMITED. ——erereeeeaee .

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la

marca BETSSON, clasd 09, Expediente n® 2459339 solicitada por BETSSON SERVICES
/7 Ll'!'qIHTElli). / S

f:' v
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ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CO TSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA BETSSON ?LASE
09,

Articulo 3.- NﬂnﬂQUESE por cédula, ~-edreaaev i

‘" Direccidn de Hsuntos Marcarios Litigiosos
A O I A
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
42,

Asuncién, ) | SEP 2008
VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra BETSSON SERVICES
LIMITED sobre oposicidn al registro de la marca BETSSON clase 42, y—eesemscommacommmmmrreeaee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BETSSON,
solicitada para la clase 42, en base a la marca APOSTA, LA BY BETGIANK en la clase 41, por lo

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

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
¢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, s¢ 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, --—----—

' Articulg-+5% El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivd de la miyma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contry quien lesiony sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

trafigno que puedy inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
42,

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

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

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

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimire 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 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 previsms en [ﬂ. LE}" dE Marcas. - o

Que, entre las marcas en pugna BETSSON y APOSTA. LA BY BETGIANK,
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 y diferencias existentes entre las marcas, a fin de establecer si las mismas resultan

susceptibles de generar riesgo de confusion o asociacion en el publico consumidor.—--—-eeeeeeeeew

Que, desde el aspecto grifico, BETSSON se presenta como una denominacién breve,
compacta y de estructura unitaria, mientras que APOSTA. LA BY BETGIANK posee una
conformacién mds extensa y compuesta, integrada por varios elementos denominativos que le
otorgan una apariencia general claramente diferenciada. Si bien ambas incorporan la expresion
BET, dicha coincidencia parcial no resulta suficiente para generar una semejanza grifica relevante

consideradas en su conjunto.-

el aspecto fonético, BETSSON presenta una secuencia sonora breve y

que APOSTA. LA BY BETGIANK genera una expresion de mayor
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ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
42.---

extension, con una estructura y ritmo de pronunciacién distintos. La coincidencia parcial en la
expresion BET, presente dentro de ambas denominaciones, no determina una semejanza fonética
suficiente, atendiendo a la distinta conformacidon y sonoridad de las marcas en su

conjunto.----

Que, desde el aspecto conceptual, tampoco se advierte una coincidencia relevante entre
las denominaciones enfrentadas. BETSSON constituye una expresién de cardcter propio ¥
distintivo, mientras que APOSTA. LA incorpora una expresién que alude a la accién de realizar
una apuesta, conjuntamente con la denominacion BETGIANK. Por tanto, desde este plano
tampoco se configura una asociacion conceptual directa que permita vincular ambas marcas

como provenientes de un mismo origen empresarial.

Que, en consecuencia, las diferencias advertidas en los planos grifico, fonético v
conceptual resultan perceptibles mediante una apreciacion de conjunto vy permiten al piblico
consumidor individualizar ambas marcas sin establecer una vinculacién inmediara entre

ellas. e e e ot e e e

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se
concluye que la coincidencia parcial existente en la expresién BET no posee entidad suficiente
para desvirtuar las diferencias que caracterizan la composicién integral de BETSSON y
APOSTA. LA BY BETGIANK. La distinta conformacidn grifica, fonética y conceptual de
n al publico consumidor individualizarlas y distinguirlas entre sf, sin que

generar confusion o asociacidn respecto de un mismo origen empresarial,

istencia pacifica en el mercado, semremssmeca e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
42,

Que, asimismo, cabe mencionar que durante el periodo de prucba, la parte solicitante ha
acreditado el cardcter extranjero de la marca BETSSON, acom pafiando documentacidn relativa a
su registro y proteccion en diversos paises. Este antecedente resulta relevante para la valoracion
integral de la controversia, pues permite constatar que la referida marca cuenta con proteccidn
registral en otras jurisdicciones y que su titular pretende obtener proteccién registral en nuestro
pais, circunstancia que debe ser ponderada conjuntamente con las caracteristicas propias de las

marcas enfrentadas y con las diferencias advertidas en el cotejo efectuado.-mmemmmmmmsmsceree s

Que, Jorge Otamendi sefala que: “La confusion de marcas debe analizarse en fiencion del
impacto general que la denominacion produce en el wnsumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en clementos aislados, ya que las prefijos o sufijos comunes a
varids marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion, Fl conswmidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comein, presentan suficientes
diferencias grdficas, foneéticas o conceptuales. En este sentido, en el caso analizado, la apreciaciin
integral de las denominaciones BETSSON y APOSTA. LA BY BETGIANK permite advertir
d.g'ﬁrmn'&; mﬁcﬂ:u te5 €M SH COMPOSICION, estriuctura, Pronunciacion y mnﬁ guracion genfm;i ann

cuando ambas incorporen parcialmente la expresion BET e

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 visidn en confunto”, ¥ que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un
lugar pr{ﬁ’rfﬁ;e 'H'qu: propugna una vision de conjunto sincrctica, desde la totalidad de los

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica.” -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES

LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
42,

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

que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente
tienen elementos que las hacen diferentes.-——-----eseereea-

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

la fuerza distintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro
de una marca. e —

aaaaaa

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 570/26 emitido por la

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

derecho.-- e B s i

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DARUMA SAM S.A. contra BETSSON SERVICES LIMITED sobre oposicién al

registro de la marca BETSSON, clase 42, Expediente n° 2459349 solicitada por
NSERVICES LIMITED oo e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
arca EETSSDN:"-__EEasr: 42, Expediente n® 2459349 solicitada por BETSSON SERVICES
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ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CON BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA m}rq BETSSON, CLASE
42, - -

1

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. - 4 ol e
IAL\;ﬂRENGéIM\RE;
irectora

ntos Marcarios Litiginsns
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
4l.

Asuncidn, 9 k CEP 2076
VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra BETSSON SERVICES
LIMITED sobre oposicién al registro de la marca BETSSON clase 41, y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BETSSON,
solicitada para la clase 41, en base a la marca APOSTA. LA BY BETGIANK en la clase 41, por lo

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

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

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

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

directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios
figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
41. mreras

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, —------—v

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 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 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. T P

Que, entre las marcas en pugna BETSSON y APOSTA. LA BY BETGIANK,
corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, arendiendo a la impresién general que
preducen 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, a fin de establecer si las mismas resultan

susceptibles de generar riesgo de confusién o asociacién en el piiblico consumidor. ——----ereomee-..

Que, desde el aspecto grifico, BETSSON se presenta como una denominacién breve,
compacta y de estructura unitaria, mientras que APOSTA. LA BY BETGIANK posee una
conformacién mds extensa y compuesta, integrada por varios elementos denominativos que le
otorgan una apariencia general claramente diferenciada. Si bien ambas incorporan la expresion

BET, dicha coincidencia parcial no resulta suficiente para generar una semejanza grifica relevante

k\i-::lcradas en su conjunto,
| aspecto fonético, BETSSON presenta una secuencia sonora breve y

que APOSTA. LA BY BETGIANK genera una expresién de mayor
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
41,

extension, con una estrucrura y ritmo de pronunciacion distintos. La coincidencia parcial en la
expresion BET, presente dentro de ambas denominaciones, no determina una sem ¢janza fonética

suficiente, atendiendo a la distinta conformacién vy sonoridad de las marcas en su

conjunto. =

Que, desde el aspecto conceprual, tampoco se advierte una coincidencia relevante entre
las denominaciones enfrentadas. BETSSON constituye una expresion de caricter propio y
distintive, mientras que APOSTA. LA incorpora una expresion que alude a la accién de realizar
una apuesta, conjuntamente con la denominacién BETGIANK. Por tanto, desde este plano
tampoco se configura una asociacién conceptual directa que permita vincular ambas marcas

como provenientes de un mismo origcn cmprmrial. -

Que, en consecuencia, las diferencias advertidas en los planos grdfico, fonético y
conceprual resultan perceptibles mediante una apreciacién de conjunto y permiten al ptblico
consumidor individualizar ambas marcas sin establecer una vinculacién inmediata entre

ellas. s — T s

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se
concluye que la coincidencia parcial existente en la expresion BET no posee entidad suficiente
para desvirtuar las diferencias que caracterizan la composicién integral de BETSSON y
APOSTA. LA BY BETGIANK. La distinta conformacién grifica, fonética y conceptual de
ambas per
sugceptibles

ando viable su co

ite al publico consumidor individualizarlas y distinguirlas entre si, sin que

res generar confusién o asociacién respecto de un mismo origen empresarial,

istencia pacifica en el mercado. T
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
41.

Que, asimismo, cabe mencionar que durante ¢l periodo de prueba, la parte solicitante ha
acreditado el caricrer extranjero de la marca BETSSON, acompafiando documentacidn relativa a
su registro y proteccion en diversos paises. Este antecedente resulta relevante para la valoracién
integral de la controversia, pues permite constatar que la referida marea cuenta con proteccion
registral en otras jurisdicciones y que su titular pretende obtener proteccion registral en nuestro

pais, circunstancia que debe ser ponderada conjuntamente con las caracteristicas propias de las

marcas enfrentadas y con las diferencias advertidas en el cotejo efectuado.-—-----

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general gque la denominacion produce en el consumidor medso. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aistadas, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no son, en principio, suficientes para genevar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una ratz comsin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. En este sentido, en el caso analizado, la apreciacion
integral de las denominaciones BETSSON y APOSTA. 1A BY BETGIANK permite advertir
diferencias suficientes en su composicion, estructura, pronunciacion y configuracion general, aun
cuando ambas incorporen parcialmente la expresion BET.”

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

lugar preferente el que propugna una vision de confunto sincretica, desde la totalidad de los
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA BETSSON SERVICES

LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BETSSON, CLASE
41,

Que, luego del estudio pormencrizado del caso que nos ocupa, esta Direccidn considera

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

tienen elementos que las hacen diferentes. =

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.—---- R R R 2

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la opaosicidn deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 571/26 emitido por la

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

derech e A LT Ia ety

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DARUMA SAM S.A. contra BETSSON SERVICES LIMITED sohbre oposicion al
registro de la marca BETSSON, clase 41, Expediente n® 2459343 solicitada por
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B
41.- N :( )

Direcrora

untos Marcarios Lil:ig:'oscls
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA ABC
INTERNATIONAL LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GD GRANDEUR Y ETIQUETA, CLASE 03,

Asuncién, 9 § SEP 2076
VISTO:
El expediente caratulado: SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES contra ABC

INTERNATIONAL LIMITED sobre oposicién al registro de marca “GD GRANDEUR Y
ETIQUETA" clase 03, y; *

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “GD
GRANDEUR Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 03 (marca extranjera), en base a la marca
concedida “GRANDEUR" clase 03, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles. -

Que, én 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. - - 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

isma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
congfa quien lesionk sus derechos. Asimismo concede el derecho a aponerse al registro v al uso de cualquier
‘ signo que pueda)inducir direcra 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 SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA ABC
INTERNATIONAL LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GD GRANDEUR Y ETIQUETA, CLASE 03.

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

prtcautciar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 1 constituir una marea, —==--—-—

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

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del priblico 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.—-—-—-meeeeeeeve- meene-

Que, corresponde a esta Direccién expedirse respecto de la procedencia o no de la
oposicion interpuesta, efectuando el andlisis correspondiente sobre la posibilidad de coexistencia
entre la solicitud de registro de la marca denominada GD GRANDEUR Y ETIQUETA,
presentada en la Clase 03, y la marca GRANDEUR, previamente concedida y vigente en nuestro

pais en la misma Clase 03.-—-ereeeeaeee - e s

Que, al realizar el cotejo entre las marcas GD GRANDEUR Y ETIQUETA (solicitada) y

GRANDEUR (oponente), se constata que ambas presentan una coincidencia denominativa

ez que la expresion GRANDEUR se encuentra integramente reproducida en la
marga solicitada,

sonstituyendo ademds el elemento denominative de mayor fuerza distintiva

de i de su composicién. La incorporacién de la expresién GD al inicio de la solicitud no
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA ABC
INTERNATIONAL LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GD GRANDEUR Y ETIQUETA, CLASE 03, -

resulta suficiente para desvirtuar la identidad existente respecto del elemento GRANDEUR,, el

cual permanece integramente presente y ocupa una posicién relevante dentro del conjunto

marcario. EC L K R e

GD GRANDEUR

(solicitud)

GRANDEUR

(marca oponente)

Que, desde ¢l aspecto fonético, ambas marcas presentan una coincidencia plena en la
pronunciacion de la expresion GRANDEUR, siendo esta la parte sustancial de la denominacién
solicitada y la totalidad de la marca oponente. Si bien la solicitud incorpora las letras GD, dichas
expresiones adicionales no introducen una diferenciacién sonora suficiente frente a la
reproduccion integra de GRANDEUR, pudiendo la semejanza advertida generar confusidon o

asociacién empresarial en el piiblico consumidor. e

Que, desde el punto de vista conceprual, ambas marcas se encuentran vinculadas por la
misma expresion GRANDEUR, por lo que transmiten una idéntica impresién conceprual

derivada icho término. En consecuencia, la apreciacién conjunta de los aspectos grifico,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA ABC
INTERNATIONAL LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GD GRANDEUR Y ETIQUETA, CLASE 03,

Que, asimismo, corresponde sefialar que ambas marcas se encuentran destinadas 2
distinguir productos comprendidos en la Clase 03, existiendo una relacidn directa entre sus
respectivas coberturas. En particular, la marca solicitada comprende agua de colonia, perfumes,
cosmeticos, desodorantes, lociones para wso cosmetico, productos cosméticos para el cuidade de la piel,
Jabones, preparaciones con filtro solav, toallitas impregnadas de lociones cosmeticas, aguas de tocador
¥ articulos de tocador, mientras que la marca oponente protege articulos de perfumeria y
[ragancias, agua de colonia, preparaciones perfumadas, aceites para perfumes y fragancias, aceites

de perfumeria y aguas perfumadas, entre otros, verificindose coincidencia y estrecha relacién

respecto de dive 1

Que, las directrices de marcas establecen que el andlisis de confundibilidad debe
efectuarse atendiendo a la impresién de conjunto producida por las marcas, considerando
integralmente sus semejanzas y diferencias, asf como la naturaleza y relacion existente entre los
productos que distinguen. En el presente caso, la reproduccidn integra de la denominacién
GRANDEUR en la marca solicitada, sumada a la coincidencia y estrecha relacién existente entre
diversos productos comprendidos en sus respectivas coberturas, determina que la incorporacién

de las letras GD y los elementos grificos de la etiqueta no resulten suficientes para excluir la

posibilidad de confusidn o asociacion empresarial -

Que, en razdén 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, existiendo ademds coincidencia y relacion directa entre diversos productos de sus

toberturas, el publico consumidor puede verse inducido a error respecto de su

cia emprégarial, pudiendo interpretar que los productos identificados con GD

ﬁFUR Y ETIQUETA y GRANDEUR provienen de un mismo titular o de empresas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA ABC
INTERNATIONAL LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GD GRANDEUR Y ETIQUETA, CLASE 03.

economicamente vinculadas. En consecuencia, se con figura un riesgo de confusion y/o asociacién

susceptible de afectar la funcién distintiva de la marca oponente. - -

Que, ademis, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido
mediante el registro de la marca GRANDEUR, frente a la solicitud posterior de la marca GD
GRANDEUR Y ETIQUETA, por cuanto la reproduccién integra de la denominacion
oponente, unida a la coincidencia y relacion existente entre los productos comprendidos en sus
respectivas coberturas, determina un riesgo de confusion y asociacién que impide acceder a la

pretension registral.----- V.

Que, el Convenio de Paris posee fuerza legal en nuestro pais, el cual en su Art. 6 numeral
3 (aprobado por Ley n.” 300), conforme al principio de territorialidad y de independencia de las
marcas “las marcas regularmente registradas en wn pais de la Unidn son consideradas
independientes de las marcas registradas en los demds paises”. En consecuencia, la eventual
existencia de un registro de la marca GD GRANDEUR Y ETIQUETA en ¢l extranjero no
resulta suficiente para desplazar o afectar el derecho previamente adquirido en nuestro pais

mediante el registro de la marca GRANDEUR, debiendo prevalecer este dltimo dentro del

territorio nacional. - =

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

T,

M,

___ngvuc. por las\semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
T

-lll - LB - 1 - ! o - "
cjacidn/confusion de marcas, la denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA ABC
INTERNATIONAL LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GD GRANDEUR Y ETIQUETA, CLASE 03,

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

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

corresponde revocar el Dictamen n. 223/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES contra ABC INTERNATIONAL
LIMITED sobre oposicion al registro de marca GB GRANDEUR Y ETIQUETA clase
03, Expediente n® 2323858 solicitada por ABC INTERNATIONAL LIMITED, —-—

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mar ﬁh&ﬁNDEUR Y

ETIQUETA clase 03, Expediente n° 2323858 solicitada [par- BC INTERNATIONAL
LIMITED, -+-ereee- - :

Direcrora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EGE EFE YATIRIM TICARET ANONIM SIRKETI CONTRA
ESTANISLAO FRANCO DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ADALYA Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asuncién, 9§ ¢p 206
VISTO:

El expediente caratulado: EGE EFE YATIRIM TICARET ANONIM SIRKETI contra
ESTANISLAO FRANCO DE QLIVEIER.A sobre oposicion al registro de marca “ADALYA Y
ETIQUETA” clase 05, yjrmmremmmmm e e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca "ADALYA Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 05, en base a la marca “ADALYA” clase 34, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrariva, 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 interds gcnr:rll, -

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

1:gisia-:i6n marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

" Articulo A5°.- El r
de la misma y's

mistro de una marca hecho de acuerdo con csta ley, concede a su titular el derecho al uso
ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
rechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

buicn lesione sus 4

grip que pueda indycir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los producros o servicios

pierd sea L Aue figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
|
= | [ /
i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EGE EFE YATIRIM TICARET ANONIM SIRKETI CONTRA
ESTANISLAO FRANCO DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ADALYA Y ETIQUETA, CLASE 05,

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

prccautciar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 1 constituir una marea, ———-——--

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el 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. i ot b i i e

Que, al realizar el cotejo entre la marca ADALYA Y ETIQUETA, solicitada en la Clase
05, y las marcas ADALYA y ADALYA BLACK Y ETIQUETA, invocadas por la parte oponente
y registradas en la Clase 34, se advierte que las mismas no se encuentran comprendidas en la
misma clase del Nomencliror Internacional, correspondiendo la solicitud 2 la Clase 05 y las
marcas oponentes a la Clase 34, por lo que no existe identidad formal de clase. Ahora bien, reviste
particular relevancia la marca ADALYA BLACK Y ETIQUETA, perteneciente al mismo titular,
cuya etiqueta presenta una configuracién grifica semejante a la que acompafia a la marca

solicitada, circunstancia que debe ser especialmente considerada en el cotejo de las marcas.-—-------

Que, desde esta perspectiva, se advierte que las marcas confrontadas comparten el
elemento denominativo “ADALYA", coincidiendo fntegramente la marca solicitada con la
denominacion ADALYA invocada por la parte oponente. Asimismo, dicho vocablo constituye el
elemento inicial y relevante de la marca ADALYA BLACK Y ETIQUETA, también invocada

. n_e'ﬁ'l:e;.\ 5i bien esta dltima incorpora la expresion “BLACK”, la adicién de dicho

iho no rcsuit}\suﬁciem: para neutralizar la coincidencia existente respecto del vocablo

b
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EGE EFE YATIRIM TICARET ANONIM SIRKETI CONTRA
ESTANISLAO FRANCO DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ADALYA Y ETIQUETA, CLASE 05 .-

s

Que, en cuanto al elemento figurativo que integra la composicion de las etiqueras
confrontadas, se observa una semejanza relevante en la representacién estilizada de una pipa de
shisha o narguile, la cual se encuentra integrada a la denominacion “ADALYA” y ocupa una
posicion destacada dentro de la composicion grifica de ambas marcas. En la marea solicitada,
dicho elemento se encuentra incorporado a la propia estructura de las letras que conforman la
denominacién, mientras que en la marca ADALYA BLACK Y ETIQUETA se observa
igualmente una representacién de una pipa de shisha o narguile integrada a la denominacion.
Esta coincidencia en el elemento figurativo, apreciada conjuntamente con la reproduccion integra
del vocablo "ADALYA", contribuye a generar una impresién visual préxima entre ambas

;_-[i.r_! LT i R et

ADAYA

Solicitud Oposicion

Qu_c, si bien se observan diferencias en los colores utilizados en ambas etiquetas y en la
incorpﬂhcidn devla expresion “BLACK” en la marca oponente, tales elementos no resultan
:«uhﬂcntts para neutralizar las semejanzas apreciables en la impresion general de las
Lq‘mpmrctnnf:s En Lfam, ambas eriquetas presentan el vocablo "ADALYA” como elemento

HIJTT]IH ll‘u"'il'l I!'tl'I-Ll 1 acom ﬂﬂﬂdﬂ EIC una representacion grifica semejante de una pipa de
P P P
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EGE EFE YATIRIM TICARET ANONIM SIRKETI CONTRA
ESTANISLAO FRANCO DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ADALYA Y ETIQUETA, CLASE 05.

shisha o narguile, por lo que las diferencias relativas a los colores, al término adicional BLACK y a
los demds elementos accesorios no desplazan el impacto conjunto derivado de la coincidencia

denominativa y de la semejanza existente entre sus respectivos elementos figurativos. ---reseseeseee-

Que, asimismao, reviste cardcter determinante lo manifestado por la parte oponente en su
escrito de oposicidn, en cuanto sefiala que las marcas ADALYA y ADALYA BLACK constituyen
marcas de notoriedad internacional, ampliamente reconocidas en el mercado global dentro de su
sector comercial, y que se encuentran debidamente registradas en nuestro pais a nombre de su
legitimo titular original de origen turco, la firma EGE EFE YATIRIM TICARET ANONIM
SIRKETL. Esta condicién de marca notoria, sumada a su efectiva proteccién registral en el
imbito nacional, adquiere especial relevancia al momento de valorar el riesgo de asociacion,
particularmente cuando la marca solicitada reproduce integramente la denominacién ADALYA
y presenta una configuracion grifica semejante a la de ADALYA BLACK Y ETIQUETA ---eeeeev

Que, en consecuencia, al encontrarse el consumidor frente a la marca solicitada
ADALYA Y ETIQUETA en la Clase 05 y advertir en ella la misma denominacién y una
representacion grifica semejante de la pipa de narguile o shisha, podri razonablemente considerar
que existe un vinculo con las marcas ADALYA y ADALYA BLACK, aun cuando los productos
se encuentren comprendidos en clases diferentes del Nomenclitor Internacional. Asimismo,
atendiendo a la notoriedad de dichos signos, el consumidor podria interpretar que el titular de las

marc Epnncnu: ha extendido o diversificado su actividad hacia otros productos o clases del

menclitor Interacional, configurindose un riesgo de asociacion respecto del origen

rnph{aria] de los prjductﬂs distinguidos.-----r--mmrsreeneee
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EGE EFE YATIRIM TICARET ANONIM SIRKETI CONTRA
ESTANISLAO FRANCO DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ADALYA Y ETIQUETA, CLASE 05.

Que, atendiendo a lo expuesto, y a la similitud existente entre las marcas particularmente
en lo que respecta al elemento conceprual y a la configuracién de la etiquera resulta idénea para

generar en ¢l pablico consumidor una asociacién indebida respecto del origen empresarial de los

productos y/o servicios distinguidos.-------------

Como sefiala la doctrina, el sistema marcario cumple una doble funcién: por un lado,
proteger el derecho exclusivo del titular de la marca registrada; y por otro, garantizar la

transparencia y la buena fe en el mercado, evitando que el publico sea inducido a error respecto

de la procedencia empresarial de los productos o servicios (Bercovitz, 1996). SR

Que, en consecuencia, cuando la semejanza entre signos es apta para afectar esa funcidn
identificadora esencial de la marca, corresponde impedir la coexistencia registral en resguardo

tanto del titular anterior como del interés general del consumidor, e

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas, la denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen

un signo registrable y 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, ----- remmesnmennrsanaasnnas

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

correspohide confirmar ¢l Dictamen n.” 288/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EGE EFE YATIRIM TICARET ANONIM SIRKETI CONTRA
ESTANISLAO FRANCO DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ADALYA Y ETIQUETA, CLASE 05.------ --

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por EGE
EFE YATIRIM TICARET ANONIM SIRKET]I contra ESTANISLAO FRANCOQ DE
OLIVEIRA sobre oposicién al registro de marca “ADALYA Y ETIQUETA” clase 05,
Expediente n® 2343778 solicitada por ESTANISLAO FRANCO DE OLIVEIR A -

Articulo 2.- RECHAZAR la sclicitud de registro de amlita "ADALYA Y
ETIQUETA" clase 05, Expediente n® 2343778 so]!cmd.;,p ‘STANISEJE:D FRANCO
DE OLIVEIR &sosiioisosiaisanisissiiisisins 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 BIGGIE S.A. Y NETEL S.A. CONTRA COMPANIA
INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MINUTO Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncién, 2 i SEP 2076
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. Y NETEL SA. contra COMPANIA
INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) sobre oposicién al registro de la marca
MINUTO Y ETIQUETA, clase 35, , et

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca MINUTO Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a las marcas MINNIE EXPRESS Y ETIQUETA,
en la clase 35, y PAGO EXPRESS Y ETIQUETA, en la clase 35, por lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles. Rt

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 siem pre por el interés general, coec e S—

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

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

' Articulo 15°- Elregistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
crclusiyﬂ de la misma ¥ a ¢jercer ante los drganes jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contry quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
tro figno que pueda ind

sea laclase en

ir direcra o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los pmdug:mx O SETVICIOS

e figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. Y NETEL S.A. CONTRA COMPANIA
INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MINUTO 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, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre T (e p—

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 puablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite v la
oposicidn; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas. e e

Que, entre las marcas en pugna MINUTO Y ETIQUETA (solicitada), MINNIE
EXPRESS Y ETIQUETA (oponente) y PAGO EXPRESS Y ETIQUETA (oponente),
corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresién general que
producen las marcas, sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, el
anilisis de confundibilidad exige valorar las marcas en su integridad, ponderando las semejanzas y
diferencias jﬂ.u: surgen de su estructura general, Bajo este criterio, corresponde analizar las marcas

en su t;o/n ]un to H\fﬂ'ldli: ndo a sus aspncms clfnummatwu, fonético, visual y -::-:Jnu:pmal asi como a
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACFE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. Y NETEL S.A. CONTRA COMPANIA
INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA MINUTO Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, al efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto de las denominaciones, se advierte que
las marcas enfrentadas no presentan coincidencia denominativa sustancial. En efecto, la marca
solicitada se encuentra conformada por la expresion MINUTO, mientras que las marcas
oponentes estin constituidas por las expresiones MINNIE EXPRESS y PAGO EXPRESS,
respectivamente. Si bien MINUTO y MINNIE presentan cierta proximidad en su co nfiguracién
inicial, dicha coincidencia parcial no resulta suficiente, por si sola, para determinar la
confundibilidad de las marcas, toda vez que las expresiones presentan una composicién

diferenciada y se encuentran acompanadas de elementos denominativos distintos que inciden en

la impresién general de cada marca.-—-----eeeee-

Que, desde el aspecto ortogrifico y visual, MINUTO, MINNIE EXPRESS y PAGO
EXPRESS presentan estructuras denominativas diferenciadas, especialmente en sus respectivos
elementos que compleran y caracterizan cada expresion. Asi, MINUTO constituye una expresién
tnica, mientras que MINNIE EXPRESS y PAGO EXPRESS se encuentran conformadas por
dos elementos denominativos, incorporando ambas la expresion EXPRESS, ausente en la marca
solicitada. Asimismo, MINUTO y MINNIE presentan diferencias en la sucesién y dispasicién
de sus letras, mientras que PAGO EXPRESS posee una configuracién grifica diferenciada. En
consecuencia, la estructura general de las denominaciones permite distinguir visualmente las

TAFCRS L Bl T BTNl 0 omssmsrsmmnsmsiinr s e e e

Que, desde el aspecto fonético, si bien MINUTO y MINNIE presentan cierta semejanza
derivada_de sus sonidos iniciales, la terminacién y la secuencia sonora de ambas expresiones
"y

djfertnciaﬁ}g\a lo que se suma que MINNIE EXPRESS incorpora el término

ESS, inexistente\en la marca solicitada. Por su parte, PAGO EXPRESS presenta una

ente distinta de MINUTO. En consecuencia, la secuencia sonora, el
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ritmo y la extensién de las denominaciones resultan diferenciados, generando una impresion

auditiva que permite al consumidor identificar cada marca de manera independiente, —-—---<-eec-nnv-
P

Que, asimismo, desde el aspecto conceptual, las expresiones MINUTO, MINNIE y
PAGO evocan conceptos diferentes, a lo que se suma la incorporacion del término EXPRESS en
las marcas oponentes MINNIE EXPRESS y PAGO EXPRESS, ausente en la marca solicitada.
En tal sentido, no se advierte entre las expresiones enfrentadas una coincidencia conceptual

suficiente que permita establecer que las marcas producen una misma impresién intelecrual -~

Que, en cuanto a la configuracion mixta de las marcas, corresponde sefialar que
MINUTO Y ETIQUETA, MINNIE EXPRESS Y ETIQUETA y PAGO EXPRESS Y
ETIQUETA presentan etiquetas y composiciones grificas diferenciadas entre si. En tal sentido,
los respectivos elementos figurativos, disposicién, composicidn y demds caracreristicas visuales de
cada etiquera permiten establecer una fisonomia propia y diferenciada para cada marca. En
consecuencia, desde el aspecto grifico y de conjunto, no se advierte una semejanza relevante entre
las etiquetas que, valorada conjuntamente con las diferencias denominativas ya sefialadas, resulte

susceptible de generar confusion o asociacién en el piiblico consumidor. - -eereeeece

Minnie (%5

express

i

|
o

\ |
// | {Hnarca solicitada) (marca oponente) (marca oponente)
i IS
j
Va

.--"".
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Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confiesion de marcas debe analizarse en funciin del
impacto general que la denominaciin produce en el consumidor medio. Es erucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los elementos comunes a varias
MAYCas 1o Son, en principi, suficientes para generar confusiin. El consumidor tiene la capacidad de
discriminar entre signos que, aun compartiendo un elemento comsin, presentan swficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales”. En ral sentido, dicho criterio resulta aplicable al
presente caso, en el cual las denominaciones MINUTO, MINNIE EXPRESS y PAGO
EXPRESS presentan diferencias en sus respectivas estructuras denominativas, asf como en sus
etiquetas y composiciones grificas, circunstancias que, apreciadas en su conjunto y ponderadas

conjuntamente con la naturaleza de los servicios que distinguen, permiten su individualizacién

dentro del mercado de servicios comprendidos en la Clase 35.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
Srecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es gue las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en conjunto”, y que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “octpa un
lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica.” —

Que se puede notar que la solicitud de registro s un signo registrable y toralmente
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 ¢l articulo n® 2
de la L:,:, Marcas N 12941’ 98 y que redne los requisitos de novedad, especialidad

L wwaaa e

|
]
= b U

- Pag 199,
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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.--

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico 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® 627/26

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

CGI’IESPGI“.LI:[CI‘ asi en derecho,-— oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por BIGGIE S.A. Y NETEL §.A. contra COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) sabre oposicién al registro de la marca MINUTO Y ETIQUETA, clase 35,
Expediente n® 2580715 solicitada por COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA).~---ereeres - - -

ISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la
MINUTO\Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2580715 solicitada por
NIA INTERNACIONAL PLUS 5.A. (COIPLUSA),--eenmsereemsermrmrememseneece
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS

ACCIONES DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. Y NETEL S.A. CON OMPANIA

INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPO -u{w AL REGISTRO DE
\

LA MARCA MINUTO Y ETIQUETA, CLASE 35. £

s 1 JADIYT ALVARENGA SUAREZ

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

it =
. Direcciénide Asuntos Marcarios Litigiosos

i
S
o (U R
i S 1k N
03 | | g™
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EXITOS IMPORT EXPORT S.A. CONTRA TOTAL
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BIOCALDA DUO Y ETIQUETA, CLASE 05, =

Asuncidn, i J SEP 2[]25
VISTO:

El expediente caratulado: EXITOS IMPORT EXPORT S.A. contra TOTAL
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO §.A. sobre oposicidn al registro de la marca
BIOCALDA DUO Y ETIQUETA clase 05, y.--s-ermrmmemeeemeeacene

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BIOCALDA
DUQ Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca CALDA
FERTILIZANTE FOLIAR Y ETIQUETA en la clase 01, por lo que corresponde a esta

Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles. R

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

.r'-d-- i

" Articulg’15%.- El r:p} de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

contry quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directa o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los pmduc:m‘ 0 servicios

pno que pueda ind
a5e £ q‘;i: figuren, siempre que tengan relacidn encre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EXITOS IMPORT EXPORT S.A. CONTRA TOTAL
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BIOCALDA DUO Y ETIQUETA, CLASE 05,----reeeoeeeeeee

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

prmcaul:r:lar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, —-—----

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

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

ue, cabe sefalar que el presente pronunciamiento de esta Direccion se fundamenta en el
P

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

Que, en esc 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.——emmmomeee

Que, en primer lugar, corresponde sefialar que las marcas en cuestion deben ser
analizadas en su conjunto, sin efectuar 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 tal sentido,
corresponde comparar la marca solicitada “BIOCALDA DUO Y ETIQUETA”, en Clase 03, con
la marca oponente “CALDA FERTILIZANTE FOLIAR Y ETIQUETA”, en Clase 01,
atendiendo  principalmente a sus respectivas estructuras denominativas y, de manera

complementaria, a los elementos grificos que integran las marcas, -

desde ¢l punto de vista denominativo, si bien las denominaciones que integran

¢ marcas c{mfh;m:n la expresion “CALDA”", se advierten diferencias en los restantes

ntos que las cg'nﬂ:rmm. Asi, la marca solicitada se encuentra estructurada sobre la

\/ Pigina 2 de 6



’\ GORIERNO et nl.RF.E‘ILle‘I:N NACIONAT
(.} BARAGUAY | Drrmoriins

MmlmiﬁnDAM.Ln.“M1 1 {] 1
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encuentra conformada por la expresion “CALDA”, seguida de los términos “FERTILIZANTE
FOLIAR”. En consecuencia, las denominaciones confrontadas presentan una composicion,

extension y estructura diferentes, gcncrandu una impresion fonética y visual diferenciada.-=--—---

Que, asimismo, la coincidencia en la expresion “CALDA” no puede ser valorada de
manera aislada ni resulta suficiente, por sf sola, para determinar confundibilidad entre las marcas,
toda vez que dicho vocablo se encuentra incorporado dentro de estructuras denominativas
distintas. En la marca solicitada, “CALDA” forma parte de la expresion unitaria “BIOCALDA”,
mientras que en la marca oponente constituye el elemento inicial de la denominacién “CALDA
FERTILIZANTE FOLIAR”. Por tanto, la percepcién del consumidor frente a cada marca no se
limita al elemento coincidente, sino que comprende la totalidad de las expresiones que las

integran. e e

Que, desde el aspecto fonético, “BIOCALDA DUQO” presenta una secuencia sonora
diferenciada respecto de “CALDA FERTILIZANTE FOLIAR”, tanto por la incorporacién de
la particula “BIO” al inicio de la marca solicitada como por la presencia del término “DUQ”,
elementos que modifican su ritmo, extensién y sonoridad. Por su parte, la marca oponente
presenta una secuencia fonética mds extensa, determinada por la expresién “FERTILIZANTE
FOLIAR". En consecuencia, la impresion sonora de las marcas confrontadas ne resulta

coincidente en su cnnjunm. ------

dt:{iﬂ el aspecto conceptual, la marca solicitada “BIOCALDA DUO” constituye

‘xpresion compuesta que, apreciada en su integridad, genera una impresién conceptual
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“CALDA”, la construccion conceptual de cada marca resulta diferenciada cuando son apreciadas

en su totalidad.-- e S S R

Que, en cuanto a la configuracién mixta de las marcas, corresponde considerar las
etiquetas que integran los signos en pugna. No obstante, las eventuales diferencias o semejanzas
grificas deben ser valoradas de manera complementaria, toda vez que el cotejo denominativo
efectuado  permite advertir que las expresiones “BIOCALDA DUO” y “CALDA
FERTILIZANTE FOLIAR” presentan suficientes diferencias en su estructura e impresion

general para permitir su individualizacién en el mercado, ---s-essseomeeceosooee.

Calda

Bl€ CALD[{% ‘ Fsrﬁgfnts ’

(marca solicirada) (marca oponente)

Que, por tanto, si bien las marcas confrontadas corresponden a clases diferentes, los
productos comprendidos presentan relacién por encontrarse vinculados al dmbito agricola v,
particularmente, a productos destinados a la proteccién, tratamiento y desarrollo de cultivos. Sin
embargo, dicha relacion entre los productos no determina, por si sola, la existencia de riesgo de
confusion 0 asociacion, debiendo ponderarse conjuntamente con las caracteristicas propias de las
marcas. Ef mt‘lstcﬁl?ucia, valoradas las mareas en su conjunto, y atendiendo especialmente a las
diferendias existentes entre sus respectivas estructuras denominativas, “BIOCALDA DUQ” v
CAYDA EERTILIZ:*NTE FOLIAR", se considera que las mismas presentan suﬁncnte
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capacidad de individualizacién para distinguir su respectivo origen empresarial, por lo que resulta

juridicamente viable su coexistencia en el mercado.

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

originalidad.eeeesmmmssse s,

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

A UM M Ca, e

Que, esta Direccién considera que la marea 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® 558/26 emitido porla

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

e b S il

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

Articulo 1.- ECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accion deducida por
; XITOS IMPORY EXPORT §.A. contra TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA
MERCIO S.A. sobre oposicién al registro de la marca BIOCALDA DUO Y
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ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2541536 solicitada por TOTAL
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO §.A <cecrmeermmmremmssesrmsesssssasssmsncaes

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca BIOCALDA DUO Y ETIQUETA clase 05, Expediente n® 25 Sﬁ-éﬁﬁgitada por
TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COM ER?_S, : 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 EXITOS IMPORT EXPORT S.A. CONTRA TOTAL
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BIOCALDA DUO Y ETIQUETA, CLASE 01, —————eeee

Asuncidn, 2 3 SEP .-?I']?ﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: EXITOS IMPORT EXPORT S.A. contra TOTAL
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. sobre oposicién al registro de la marca
BIOCALDA DUO Y ETIQUETA clase 01, P i

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BIOCALDA
DUQ Y ETIQUETA, solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca CALDA
FERTILIZANTE FOLIAR Y ETIQUETA en la clase 01, por lo que corresponde a esta

Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.---sa-eeeeemmemeee e

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 gen:r:.l_ PR - —

" Articulo 15°%=H
exclusivo de la misma )

istro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones ¥ medidas que correspondan

crechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro v al uso de cualquier
ir directa o 1ndlm.l1m:n tea mnlusmn o0 asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EXITOS IMPORT EXPORT S.A. CONTRA TOTAL
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BIOCALDA DUO Y ETIQUETA, CLASE 01, ---ceeeeeeee-

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones 2 la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a 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 ¢l presente pronunciamiento de esta Direccién se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en ha 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

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

marca previstas en la Ley de Mareas.- -

Que, en primer lugar, corresponde sefialar que las marcas en cuestion deben ser
analizadas en su conjunto, sin efectuar artificiales desmembraciones, de forma sucesiva ¥ no
simultdnea, siendo la impresién de conjunto que producen en el consumidor el criterio que debe
primar a la hora de determinar la existencia o no de riesgo de confusién. En tl sentido,
cnrrcspnnde ccmp?ctg: la marca solicitada “BIOCALDA DUQ Y ETIQUETA”, en Clase 01, con
la mag€a oponente éﬁ[ DA FERTILIZANTE FOLIAR Y ETIQUETA”, también en Clase 01,

an iendo pnnmpa.ln'aenn: a sus respectivas estructuras denominativas y, de manera

omplementaria, a los ri]cmcnms grificos que integran las marcas.——-—-

4=
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EXITOS IMPORT EXPORT S.A. CONTRA TOTAL
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Que, desde el punto de vista denominativo, si bien las denominaciones que integran
ambas marcas contienen la expresion “CALDA”, se advierten diferencias en los restantes
elementos que las conforman. Asi, la marca solicitada se encuentra estructurada sobre la
expresién “BIOCALDA”, acompafiada del término “DUO”, mientras que la marca oponente se
encuentra conformada por la expresion "CALDA”, seguida de los términos “FERTILIZANTE
FOLIAR®, En consecuencia, las denominaciones confrontadas presentan una composicién,

extension y estructura diferentes, generando una impresién fonética y visual diferenciada, -

Que, asimismo, la coincidencia en la expresion “CALDA” no puede ser valorada de
manera aislada ni resulta suficiente, por si sola, para determinar confundibilidad entre las marcas,
toda vez que dicho vocablo se encuentra incorporado dentro de estructuras denominativas
distintas. En la marca solicitada, “CALDA" forma parte de la expresion unitaria “BIOCALDA”",
mientras que en la marca oponente constituye el elemento inicial de la denominacién “CALDA
FERTILIZANTE FOLIAR", Por tanto, la percepcién del consumidor frente a cada signo no se

limita al elemento coincidente, sino que comprende la totalidad de las expresiones que los

INTEEran -----====x - e

Que, desde el aspecto fonético, “BIOCALDA DUO” presenta una secuencia sonora
diferenciada respecto de “CALDA FERTILIZANTE FOLIAR”, tanto por la incorporacién de
la particula “BIO™ al inicio de la marca solicitada como por la presencia del término “DUO”,
clementos que modifican su ritmo, extensién y sonoridad. Por su parte, la marca oponente
prascnmfuﬁ;sccucncin fonética mds extensa, determinada por la expresion “FERTILIZANTE

FOLLXR". En consecuencia, la impresién sonora de las marcas confrontadas no resulta

'I;I( { ) .
ingident en su CONJUNLO,—--—---mrmmeeeermmeemmecan
f \ —
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EXITOS IMPORT EXPORT S.A. CONTRA TOTAL
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BIOCALDA DUO Y ETIQUETA, CLASE 01,----mceeeee- -

Que, desde el aspecto conceprual, la marca solicitada “BIOCALDA DUQ” constituye
una expresion compuesta que, apreciada en su integridad, genera una impresién conceprual
propia, mientras que “CALDA FERTILIZANTE FOLIAR" incorpora una referencia directa al
tipo de producto que distingue. Asi, aun cuando ambas denominaciones comparten la expresidn
"CALDA", la construccién conceprual de cada marca resulta diferenciada cuando son apreciadas

en su totalidad. ------cenee

Que, en cuanto a la configuracién mixta de las marcas, corresponde considerar las
etiquetas que integran los signos en pugna. No obstante, las eventuales diferencias o semejanzas
grificas deben ser valoradas de manera complementaria, toda vez que el cotejo denominativo
efectuado permite advertir que las expresiones “BIOCALDA DUO” y “CALDA
FERTILIZANTE FOLIAR" presentan suficientes diferencias en su estructura e impresion

general para permitir su individualizacidn en el mercado.

Calda

21O CALDA ‘ Fertilizante )
DuUo Foliar

(marca solicitada) (marca oponente)

Que, por tanto, si bien ambas marcas corresponden a la Clase 01 y presentan relacién
respecto de los productos que distinguen, dicha circunstancia no determina, por si sola, la

ia de rit's'gn\.‘r de confusién o asociacién. En consecuencia, valoradas las marcas en su

nto, y atendiegin especialmente a las diferencias existentes entre sus respectivas estructuras

CALDA DUO" y “CALDA FERTILIZANTE FOLIAR", se considera

omipativas, “BI
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EXITOS IMPORT EXPORT 5.A. CONTRA TOTAL
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BIOCALDA DUO Y ETIQUETA, CLASE 01, --—eeeoev =

que las mismas presentan suficiente capacidad de individualizacién para distinguir su respectivo

origen empresarial, por lo que resulta juridicamente viable su coexistencia en el mercado. -~

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 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 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad v
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

CE AN VIR, <t i i e o i s b Sl

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 559/26 emitido por la

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

et e e
o Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
/ RESUELVE:

/ !

tlculo 1.-  DEC
/ EXITOS IMPORT
[ N

improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
PORT §.A. contra TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA

Pigina 5 de 6



-li GOBIERNO pet DI:RE[‘[.‘H’:.N NACTONAL
(2 PRRACURY | #smeny

Resolucion D.A,M.Ln+°_0_ﬂ ? ‘! G 2

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EXITOS IMPORT EXPORT S.A. CONTRA TOTAL
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BIOCALDA DUO Y ETIQUETA, CLASE 01 ,--—--—--cene

E COMERCIO S.A. sobre oposicién al registro de la marca BIOCALDA DUO Y
ETIQUETA clase 01, Expediente n° 2541533 solicitada por TOTAL
BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A oo

citud de registro de la
" 2541533 soligitada por

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la s
marca BIOCALDA DUO Y ETIQUETA clase 01, Expedi
TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMEKCI

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 EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 03.

Asuncidn,

25 SEP
VISTO: 2025
El expediente caratulado: EMPRESAS DEMARIA S.A. contra INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A. sobre oposicion al registro de la marca BRILUX
Y ETIQUETA, clase 03, y, e et st o e——————— T————

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca BRILUX Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base al registro de marca BRILLINA, en la clase 03,

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

Que, en uso de las arribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar 1a opesicién a la solicitud de registro de una marea, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general, <o -

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

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

zﬁculu 15°.- tru de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

extlusivo de fa mtsma a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
ntra quu:n lesione s
T_rn no que pueda

L_u:llquf/ad'f:t clase ;

derechos. Asimismo concede ¢l derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
ucir directa o indirectamente a confusion o asociacidn entre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S5.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 03.

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

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

Que, 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 pablico consumidor,
cnrruspundn 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. - - e

Que, entre las marcas en pugna “BRILUX” y etiqueta (solicitada) y “BRILLINA”
(oponente), corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresién
general que producen ambas denominaciones, sin efectuar desmembraciones artificiales de sus
elementos. En tal sentido, el andlisis de confundibilidad exige valorar las marcas en su integridad,
ponderando las semejanzas y diferencias que surgen de su estructura general. Bajo este criterio, si
bien puede advertirse cierta coincidencia inicial en la raiz “BRIL", dicho elemento no debe ser
considerado de manera aislada, sino en relacién con la toralidad de los elementos que conforman

cada marca, cuya configuracién permite advertir una fisonomia denominativa diferenciada.--------

Que, desde el aspecto grifico y ortogrifico, “BRILUX” y “BRILLINA” presentan una
conformacién claramente diferenciable. La denominacidn solicitada se encuentra Entzgrada por
seis ]etr;s;aﬁemsaﬁ que la marca oponente se compone de ocho letras, observindose diferencias

icidn y sucesion de sus elementos. En particular, “BRILUX” presenta la
ientras que “BRILLINA" incorpora la secuencia “LINA", precedida
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 03.

terminacion marcada, “BRILLINA" desarrolla una extensién y sucesion de letras distinta. Tales

diferencias inciden direcramente en la fisonomia visual de ambas denominaciones y permiten

percibirlas como marcas de estructura grifica diversa. = i

Que, en cuanto al aspecto fonético, la pronunciacién de “BRILUX” v “BRILLINA”
evidencia diferencias apreciables en su composicién y secuencia sonora. “BRILUX" presenta una
estructura breve, con una terminacidén sonora marcada en “LUX", mientras que “BRILLINA"
incorpora una sucesion sildbica mds extensa, culminando en “LINA”. Si bien ambas
denominaciones comparten el segmento inicial “BRIL”, la diferente extension, articulacion y
terminacion de cada vocablo genera una sonoridad global diferenciada. Por ello, aun cuando
pueda reconocerse cierta proximidad en su inicio, la impresion audirtiva de conjunto que

producen no resulta coincidente ni alcanza una intensidad suficiente para generar confusién en el

ptiblico consumidor.-------—-eeeeu- - .

Que, desde una perspectiva conceprual, tampoco se advierte entre las denominaciones
enfrentadas una coincidencia de significado que permita establecer un vinculo relevante entre
ellas. En efecto, consideradas en su conjunto, las expresiones “BRILUX” y “BRILLINA”
presentan construcciones denominativas diferentes, sin que pueda atribuirse a ambas un mismo
concepto, idea o referencia que permita generar una asociacién conceptual en el pablico
consumidor, En consecuencia, desde este aspecto no se configura un elemento de aproximacion
relevante entre las marcas en conflicto, circunstancia que, apreciada conjuntamente con las

diferencias grificas y fonéticas previamente sefialadas, refuerza la conclusién de que ambas

usceptiﬂié&dt ser diferenciadas.-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE 5.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 03,

encuentra vinculada a una raiz evocativa relacionada con los voecablos castellanos “brillo” o
“brillar”, cuya significacion puede asociarse, segin la naturaleza de los productos, con
determinadas cualidades o efectos vinculados al cuidado, limpieza o tratamiento de superficies.
Por tanro, dicha coincidencia inicial posee una fuerza distintiva limitada y no puede ser
considerada de manera aislada para determinar la existencia de confundibilidad entre las mareas,
debiendo ponderarse las denominaciones en su conjunto y atendiendo especialmente a las
diferencias que presentan “BRILUX™ y “BRILLINA" en su respectiva estructura y

terminacidn, —=--- . e g .

Que, conforme a los criterios establecidos en las directrices de marcas aprobadas mediante
Resolucion n.2 259/2025 de la DINAPIL el examen de confundibilidad debe efectuarse
considerando la impresion de conjunto que producen las marcas, valorando de forma vinculada
sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza de los productos que distinguen. En tal
sentido, aun cuando las denominaciones “BRILUX"™ y “BRILLINA" presentan coincidencia
parcial en su segmento inicial, sus respectivas estructuras grificas, fonéticas y conceptuales poseen
suficiente fuerza diferenciadora. Que, en consecuencia, la terminacién *-UX”, conjuntamente
con el elemento figurativo que acompaa a la denominacién “BRILUX", le confieren a la marca
solicitada, de caricter mixto, una configuracién fisonémica, fonética y visual propia y
diferenciada respecto de la marca oponente “BRILLINA”, de cardcter denominativo. Tales
diferencias, apreciadas en el marco del cotejo sucesivo y de conjunto, permiten distinguir ambas

marcas ¢ ideps de manera independiente su respectivo origen empresarial, descartindose la

y

existencia/de riesgo désconfusion directo o indirecto, asi como de induccién a error sobre ¢l
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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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 aprehensién espontinea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas, : e

Que, Jorge Oramendi sefala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general gque 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
UAFtds marcas ne som, en principio, suficientes pava generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grdficas, foneticas o conceptuales. En tal sentido, aun euando las marcas confrontadas
compartan el segmento inicial “BRIL", corresponde valorar las respectivas denominaciones en su
integridad, considerando las diferencias gue presentan “BRILUX" y “BRILLINA" en su

composicion y terminacion, las cuales permiten su adecnada individualizacion en el mercado, -

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mis
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo @ su visidn en confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un
lugar preferente el gue propugna una visidn de comjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica.’

ntos 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 EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 03.

( % GOBIERNO 1
& PARAGUAY

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. -—--seereeae-

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

de una marca.--- - 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 redne los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 298/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. il R e R T R

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
EMPRESAS DEMARIA S.A. contra INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA
FONTE §.A. sobre oposicion al registro de la marca BRILUX Y ETIQUETA, clase 03,
Expediente n® 2458354 solicitada por INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA

ETIQUETA, clase 03, Expediente n® 2458354 solicitada por
NIDAS RAYMUNDO DA FONTE §.A. -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA USTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A. SOBRE O fﬁt’m AL REGISTRO DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 03. ) -

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 EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE $.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asuncién, 25 SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: EMPRESAS DEMARIA S.A. contra INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE $.A. sobre oposicién al registro de la marca BRILUX
Y ETIQUETA, clase 05, y, e e e

CONSIDERANDO:

Que, se¢ promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BRILUX Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base al registro de marca BRILLINA, en la clase 03,

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

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

velando siempre por el interés general. e e e as

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

N
" Articylo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, coneede a su titular el derecho al uso
caclusivonde la misma v a ¢

rcer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan

r 4
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DFE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

prec:lure]ar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, -—eeeeee-

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 anilisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - eeemee e

Que, enwre las marcas en pugna “BRILUX” y etiqueta (solicitada) y “BRILLINA”
(oponente), corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresién
general que producen ambas denominaciones, sin efectuar desmembraciones artificiales de sus
elementos. En tal sentido, el andlisis de confundibilidad exige valorar las marcas en su integridad,
ponderando las semejanzas y diferencias que surgen de su estructura general. Bajo este criterio, si
bien puede advertirse cierta coincidencia inicial en la raiz “BRIL", dicho elemento no debe ser
considerado de manera aislada, sino en relacién con la toralidad de los elementos que conforman

cada marca, cuya configuracién permite advertir una fisonomia denominativa diferenciada.---—---

Que, desde el aspecto grifico y ortogrifico, “BRILUX" y “BRILLINA" presentan una
conformacion claramente diferenciable. La denominacién solicitada se encuentra integrada por
seis letras, mientras que la marca oponente se compone de ocho letras, observindose diferencias
relevantes enfa-disposicién y sucesion de sus elementos. En particular, “BRILUX” presenta la
terminacion “UX", \mientras que “BRILLINA” incorpora la secuencia “LINA”, precedida

adenfis ‘por la duplic}cidn de la consonante “L". Asimismo, la estructura interna de ambos
!

vogablos tesulta diverga, pues mientras “BRILUX” presenta una construccién breve y de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE $.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 05,

terminacion marcada, “BRILLINA” desarrolla una extension y sucesién de letras distinta. Tales
diferencias inciden directamente en la fisonomia visual de ambas denominaciones y permiten

percibirlas como marcas de estructura grifica diversa. . i

Que, en cuanto al aspecto fonérico, la pronunciacién de “BRILUX" y “BRILLINA”
evidencia diferencias apreciables en su composicién y secuencia sonora. “BRILUX” presenta una
estructura breve, con una terminacién sonora marcada en “LUX", mientras que “BRILLINA”
incorpora una sucesién silibica mds extensa, culminando en “LINA”. Si bien ambas
denominaciones comparten ¢l segmento inicial “BRIL”, la diferente extension, articulacion y
terminacion de cada vocablo genera una sonoridad global diferenciada. Por ello, aun cuando
pueda reconocerse cierta proximidad en su inicio, la impresién auditiva de conjunto que

producen no resulta coincidente ni alcanza una intensidad suficiente para generar confusion en el

piblico consumidor. . -

Que, desde una perspectiva conceptual, tampoco se advierte entre las denominaciones
enfrentadas una coincidencia de significado que permira establecer un vinculo relevante entre
ellas. En efecto, consideradas en su conjunto, las expresiones “BRILUX” y “BRILLINA”
presentan construcciones denominativas diferentes, sin que pueda atribuirse 2 ambas un mismo
concepto, idea o referencia que permita generar una asociacidn conceptual en el puiblico
consumidor. En consecuencia, desde este aspecto no se configura un elemento de aproximacion
relevante entre las marcas en conflicto, circunstancia que, apreciada conjuntamente con las
diferencias _grd

usceptibles de ser diferenciadas, oo
I'u

y fonéticas previamente sefialadas, refuerza la conclusion de que ambas

\
®a "*Que, sin pcrjulicin de lo anterior, corresponde considerar que la coincidencia parcial
ad crrida\“f:n el segmento inicial *BRIL” de “BRILUX" y “BRILL" de “BRILLINA" se
|I =

.\‘
s
/ _.;
M
o
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 05.

encuentra vinculada a una raiz evocativa relacionada con los vocablos castellanos “brille” o
“brillar”, cuya significacién puede asociarse, segiin la naturaleza de los productos, con
determinadas cualidades o efectos vinculados al cuidado, limpieza o tratamiento de superficies.
Por tanto, dicha coincidencia inicial posee una fuerza distintiva limitada y no puede ser
considerada de manera aislada para determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas,
debiendo ponderarse las denominaciones en su conjunto y atendiendo especialmente a las
diferencias que presentan “BRILUX” y “BRILLINA” en su respectiva estructura y

terminacian.---- i L

Que, conforme a los criterios establecidos en las directrices de marcas aprobadas mediante
Resolucion n. 259/2025 de la DINAPIL, el examen de confundibilidad debe efectuarse
considerando la impresion de conjunto que producen las marcas, valorando de forma vinculada
sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza de los productos que distinguen. En tal
sentido, aun cuando las denominaciones “BRILUX" y “BRILLINA” presentan coincidencia
parcial en su segmento inicial, sus respectivas estrucruras grificas, fonéticas y conceptuales poseen
suficiente fuerza diferenciadora. Que, en consecuencia, la terminacién “-UX”, conjuntamente
con el elemento figurativo que acompafia a la denominacion “BRILUX™, le confieren a la marca
solicitada, de cardcter mixto, una configuracién fisonémica, fonética y visual propia y
diferenciada respecto de la marca oponente “BRILLINA”, de cardcter denominativo. Tales
diferencias, apreciadas en ¢l marco del cotejo sucesivo y de conjunto, permiten distinguir ambas
marcas ¢ identificar de manera independiente su respectivo origen empresarial, descartindose la
existenciz” de ricsé\dtcunfusiﬁn directo o indirecto, asi como de induccion a errar sobre ¢l

e los productos, resultando juridicamente viable su coexistencia pacifica en el

- B S ——
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 05,

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
impact{: que se obtiene de una ap rehension 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, - ——

Que, Jorge Otamendi sefala 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 signos, sin detencrse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas ne som, en principio, suficientes para genevar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comuin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales. En tal sentido, aun cuando las marcas confrontadas
compartan &l segmento inicial "BRIL’, corvesponde valorar las respectivas denominaciones en su
integridad, considerando las diferencias que presentan “BRILUX” y “BRILLINA” en su

composicion y terminacion, las cuales permiten su adecuada individualizacion en el mercadp, -

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
Srecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es gue las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en conjunta”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un
lugar preferente e que propugna una visidn de confunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grdfica’® ——

puede n}:\u que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente

df: la marca d::\,tla oponente, por lo que esta direccion considera que la presente

lus 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 EMPRESAS DEMARIA S.A. CONTRA INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 05,

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
originalidad. — e

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. - S

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 298/26 emirtido por la

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

derecho. i e T S e e s e
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
EMPRESAS DEMARIA S.A. contra INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA
FONTE 5.A. sobre oposicion al registro de la marca BRILUX Y ETIQUETA, clase 05,

Expediente n® 24583566 solicitada por INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA
FONTESA e

UX Y\ETIQUETA, clase 05, Expediente n® 2458366 solicitada por
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A -reeeremrmemememreeese e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESAS DEMARIA S.A. CON INDUSTRIAS
REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A. SOBRE GP{}SI{IIC! u&\s\mu DE
LA MARCA BRILUX Y ETIQUETA, CLASE 05, eee

Articulo 3-  NOTIFIQUESE por cédula, /-

W I_'.'!i':"I:‘w:*.:'i':'m':ea Asuntos Marcarios Litigiosos

T A s
T .'-_ =
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER $.A.E. CONTRA SCAVONE HNOS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRO Y ETIQUETA, CLASE
29,-----

Asuncidn, 29 SEP EﬂZE
VISTO:
El expediente cararalado: CHACOMER S.AE. contra SCAVONE HNOS 5.A sobre
oposicion al registro de la marca NUTRO Y ETIQUETA clase 29, y.-rseerseeeeemeeommemercnmrnnec
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca NUTRO Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 29, en base a la marca concedida MENUTRE en la clase 29 ¥
otros por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no
confundibles.-------- - S U -

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 marea, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. - -

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

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

" Articulo 15°.- 'ET‘!q‘gis:m de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
exclusivg’de la misma'y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra/quien lesione su;\-.ldnrcfhas. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier

o que pueda indjcir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA SCAVONE HNOS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRO Y ETIQUETA, CLASE
29.-

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

PIECH.U'EE;IT OrLros l:i{!ﬂ:ChDS 0 intereses, ran \'ﬂidﬂi como el derecho a constituir una marca. -—--—-- ==

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

Resolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIZNOS, ~amemenne

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e -

Que, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna “NUTRO Y ETIQUETA” y
“MENUTRE", debe tenerse presente que el mismo debe efectuarse desde una visién de
conjunto, conforme a los principios generales del derecho marcario, sin desmembraciones
artificiales, a fin de determinar si la percepcidn de una de las marcas puede ser asociada con la otra.

En ese sentido, corresponde valorar las denominaciones en su integridad, considerando tanto sus

elementos constitutivos como las respectivas coberturas. e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA SCAVONE HNOS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRO Y ETIQUETA, CLASE
29.

frase ("me nutre”), mientras que en "NUTRO Y ETIQUETA" el impacto proviene de la

brevedad denominartiva unida al marco visual del disefio.

Que, al analizar el aspecto Grifico / Visual encontramos que: NUTRO: Es un signo
compacto de una sola palabra v 5 letras, mientra que; ME NUTRE: Es un signo compuesto por
dos palabras y 7 letras ("ME" + "NUTRE"). La presencia del pronombre inicial "ME" modifica el
inicio y la estructura del conjunto salicitado, alterando la longitud visual de la marca. Asimismo,

la vocal final en la palabra principal cambia de "-O" 2 "-E”, ~+eeeeeemeeeeeeeee -

Que, al analizar el aspecto Fonético / Auditivo encontramos que: Pronunciacién de
NUTRO: Se articula en dos silabas ("NU-TROQ"), con acento e impacto sonoro en la primera
silaba y cierre en la vocal "O". Pronunciacién de ME NUTRE: Se articula en tres silabas
("ME-NU-TRE"), iniciando con el golpe de voz del pronombre "ME" y cerrando en la vocal "E".
Ritmo y cadencia: La adicién de la palabra inicial "ME" cambia la secuencia sildbica y el ritmo

general de pronunciacién de manera apreciable para el consumidor. e =

Que, dos marcas comparten un componente o raiz de bajo nivel de distintividad (como

"NUTR-", por ser alusiva a la nutricién o alimentacién), las directrices de examen di la

lri

Al analizar ambos signos en su integridad: 1. En el plano denominative: El término
MENUTRE" afiade la particula inicial "ME-"y la terminacién verbal en ™E", alterando la
fisonomia, el ritmo de pronunciacién y el significado conceprual respecto a “NUTRO". 2. En ¢l
plano grifico ("Y ETIQUETA"): La presencia de la etiqueta, estilizacién o disefio grifico en la
ii’ﬂ.l'i"ﬂ.(} Y ETIQUETA" aporta elementos figurativos percepribles que se integran a la

..........
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA SCAVONE HNOS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRO Y ETIQUETA, CLASE
29.

MENUTRE Chacomer

(marca oponente)

Que, en cuanto a la comparacién de las etiqueras, corresponde igualmente efectuar ¢l
andlisis desde una vision de conjunto, considerando la rotalidad de los elementos grificos que
integran cada una de ellas, tales como su composicion, disposicién, tipografia, colores, figuras v
demds elementos visuales. En tal sentido, las etiquetas correspondientes a “NUTRO” ¥
"MENUTRE" presentan  clementos grificos y compositivos propios, que, apreciados
conjun mente GON sus respectivas denominaciones, contribuyen a generar una impresién visual

;ﬂiﬂf m:lm:la en el consumidor. Por tanto, las diferencias existentes en la presentacién grifica de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E, CONTRA SCAVONE HNOS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRO Y ETIQUETA, CLASE
29.

ambas etiquetas deben ser wvaloradas conjuntamente con las diferencias denominarivas,

reforzando la posibilidad de distinguir una marca de la otra.—s—eeeeee

Que, asf 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 visidn en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “bcupa
un lugar preferente el gue propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonérica y

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

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

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

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

T R ——— SR R S

-

F g %
N/ A

-

'
’ Dq{ Ferndgidez Novoa - Fulﬁdam:nms de Derecho de Marcas - pdg. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA SCAVONE HNOS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRO Y ETIQUETA, CLASE
29,

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 273/26 emitido por la

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

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CHACOMER S.AE. contra SCAVONE HNOS S.A. sobre oposicién al registro de la
marca NUTRO Y ETIQUETA clase 29, Expediente n® 2573206 solicitada pur
SCAVONE HNOS S A ceeeeeee s =

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdmites de Ia. solici d de rcglstrh de la
marca NUTRO Y ETIQUETA clase 29, Expediente /n° 257 206 50]:c1[adz| por
SCAVONE HNOS S.A -ornmmiam e msnan s s ssssesin it J-/ S

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, - f/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WIENER LABORATORIOS S.A.L.C. CONTRA LABORATORIOS
DELTA S.A.LC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA WINNER,
CLASE 05.

Asuncidn, 94 SEP 2525
VISTO:;

El  expediente caratulado: WIENER LABORATORIOS SALC. contra
LABORATORIOS DELTA §.A.LC. sobre oposicidn al registro de marca “WINNER” clase 05,

}F‘;uaa_ ----------------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “WINNER”,

solicitada para la clase 05, en base a la marca registrada “WIENER LAB” clase 05, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general, - e e i

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

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

' Articulo 15°.- Fl registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WIENER LABORATORIOS 5.A.1.C. CONTRA LABORATORIOS
DELTA S.A.LC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA WINNER,
CLASE 05. S -=s -

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, ~-=rroeeen

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 ¢l signo invocado en la oposicion ----

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

Que, ingresando al cotejo de las marcas denominativas en conflicto, y conforme a lo
establecido en las directrices de marcas, se constata la existencia de semejanza grifica y fonética
entre la marca registrada oponente WIENER LAB y la marca solicitada WINNER. Al respecto,
las marcas denominativas deben ser apreciadas en su conjunto, atendiendo a la impresion general
que producen en el piblico consumidor, sin efectuar un andlisis fragmentado de sus

B R e e e ——————E————

Que, en el presente caso, ambas denominaciones presentan una estructura
particularmente prixima, destacdndose la coincidencia de las letras W, [, N, E vy R, dispuestas en
igual}fﬁﬁ_c-n\ch\ diferencidndose Ginicamente en la tercera letra, N en WINNER y E en
.W{_.iNEP" Esta® proximidad grifica resulta relevante, especialmente por tratarse de

'dqhﬂminilcinnes brTvcs y de estructura semejante. Si bien la marca oponente incorpora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WIENER LABORATORIOS S.A.LC. CONTRA LABORATORIOS
DELTA S.A.LC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA WINNER,
CLASE 05. 2

adicionalmente la expresion LAB, dicha expresién no resulta suficiente para desvirtuar la

similitud existente entre WINNER y WIENER, atendiendo a que esta ultima constituye el

elemento principal de la denominacion. seeee

WINNER

(marca solicitada)

WIENER LAB

(marca oponente)

Que, asimismo, desde el aspecto fonético, las denominaciones WINNER y WIENER
presentan una proximidad sonora particularmente elevada, derivada de su estrucrura semejante y
de la similitud en la secuencia de sus sonidos, de modo que la diferencia existente entre ambas
denominaciones no alcanza a generar una diferenciacion auditiva suficiente para descartar el
riesgo de confusion o asociacion. La incorporacién de la expresion LAB en la marca oponente
tampoco modifica sustancialmente esta apreciacién, puesto que el elemento WIENER conserva
una posicidn relevante dentro de la estructura denominativa v constituye el componente que

puede ser pﬁmimh{nte retenido por el pablico consumidor.———--remmmme e

€, esta semejanza adquiere especial relevancia al encontrarse ambas marcas destinadas a
P

distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional 05, existiendo ademds coincidencia

/respecto del dmbito especifico de proteccion, circunstancia que incrementa la posibilidad de que
| 3 -~ \

b
\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WIENER LABORATORIOS S.A.LC. CONTRA LABORATORIOS
DELTA S.A.LC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA WINNER,
CLASE 05.

el piblico consumidor pueda asociar los productos identificados con ambas marcas con un

mismo origen empresarial o considerar que existe algiin vinculo entre sus titulares, -

Que, analizado en rigor el argumento defensivo planteado por la solicitante, cabe
mencionar que la misma manifiesta que ya poseia el registro de la marca WINNER, en la Clase
05, bajo el Registro n.” 383.736, a favor de la firma Laboratorios Delta S.A.LC., alegando que
dicho registro no fue renovado oportunamente por un error involuntario. Al respecto,
corresponde precisar que, de conformidad con el Articulo 19de la Ley n.2 1294/1998 de Marcas,
el registro de una marca tiene una vigencia de diez anios, pudiendo ser renovado en los términas y
dentvo de los plazos establecidos por dicha disposicidn. Asimismo, el Articulo 53, inciso b) del
mismo cuerpo legal contempla la extincion del derecho de propiedad sobre una marca por el
vencimiento del plazo de vigencia sin que se bhaya solicitado vdlidamente su renovacion. En
consecuencia, una vez vencida la vigencia del Registro n.® 383.736 sin que se haya solicitado su
renovacién dentro del plazo legal o del periodo de gracia previsto en el Articulo 19, dicho registro
leid d figic. culo vi | | solici ie i
actualmente los derechos derivados de aquel registro anterior frente a la marca OPONENEE, ~-nerrmnens

Que, en este sentido, la existencia de un registro anterior sobre la denominacién
WINNER constituye un antecedente histérico que no permite, por si sola, conferir al solicitante
un derecho registral vigente sobre dicha denominacién una vez vencida la vigencia de su registro
anterior. En -Eﬂ;;&QEnciﬂ, la existencia de aquel registro previo no desvirtia el andlisis de

confupdibilidad que

rresponde efectuar respecto de la solicitud actualmente presentada,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WIENER LABORATORIOS 5.A..C. CONTRA LABORATORIOS
DELTA S.A.LC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA WINNER,
CLASE 05.-- . s

Que, este andlisis de confundibilidad encuentra sustento en el derecho conferido por el
registro prioritario de la marca WIENER LAB, cuyo titular se encuentra facultado para oponerse
al registro de marcas que, por su semejanza con la marca previamente registrada v atendiendo a
los productos que distinguen, puedan inducir a confusién o asociacién en el mercado. En
consecuencia, la concesion de la marca solicitada WINNER, en las condiciones analizadas, podria

afectar los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca WIENER LAB.-eeccencec

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 atencién al momento de adquirir productos farmacéuticos, ello
no excluye la posibilidad de confusién entre denominaciones que presentan una elevada
proximidad grifica y fonética. En consecuencia, tratindose de productos de esta naturaleza,
corresponde extremar el andlisis de las marcas enfrentadas, a fin de evitar que sus semejanzas

puedan inducir al puiblico consumidor a error respecto de su origen empresarial,----------e-seeeees

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn 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, rpu[__l_u semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de

i i it P o . _
asociacigri/confusién de marcas, la denominacion solicitada no redine los requisitos que la hacen
%

registrable y H:‘l}aila incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
iculo'? de la Ley n® }.294;93 De Marcas. i
\
/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. WIENER LABORATORIOS S.A.LC. CONTRA LABORATORIOS
DELTA S.A.LC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA WINNER,
CLASE 05.

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” 264/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR. procedente y hacer Jugar a la accién deducida por
WIENER LABORATORIOS S.ALC. contra LABORATORIOS DELTA S.ALC.
sobre oposicién al registro de marca “WINNER” clase 05, Expediente n° 2410886
solicitada por LABORATORIOS DELTA S.ALC. e . S

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dé 1 maé{“\‘i’lNNQ{‘ clase 05,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX, §.A.)
CONTRA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA SARADONA LINGERIE & FITNESS Y ETIQUETA, CLASE
35.

Asuncién, ] § Ofp 2078
VISTO:
El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX, S.A.)

contra PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA sobre oposicion  al registro de la marea
SARADONA LINGERIE & FITNESS Y ETIQUETA, clase 35, Yieenes

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca SARADONA
LINGERIE & FITNESS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de marca
ZARA, en laclase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. - o cereereannessa e aaas

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, ------mereeeeencaeces —

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

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

ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
rechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
cir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los pmducms O SErvicios

Piginaldes
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX, S.A.)
CONTRA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA SARADONA LINGERIE & FITNESS Y ETIQUETA, CLASE
35.

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

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas,

Que, entre las marcas en pugna SARADONA LINGERIE & FITNESS Y ETIQUETA,
solicitada, y ZARA, oponente, corresponde efectuar el cotejo marcario sucesivo y de conjunto,
atendiendo a la impresién general que producen las marcas y valorando integralmente los
clementos que las conforman. En tal sentido, desde una apreciacién de conjunto, se advierte que
las denominaciones presentan una configuracién claramente diferenciada, tanto por su extensién
como por los elementos que las integran, circunstancia que deberi ser valorada a fin de
determinar si tlil_sff semejanza susceptible de generar riesgo de confusion o asociacién en el

publico consumidor, e 2 -

\i.m, al efectuir el cotejo de las denominaciones, se advierte que SARADONA
GE

E & FI 5 v ZARA presentan estructuras denominativas sustancialmente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX, S.A.)
CONTRA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA SARADONA LINGERIE & FITNESS Y ETIQUETA, CLASE
35.

diferentes. En efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por la expresion
SARADONA, seguida de LINGERIE & FITNESS, mientras que la marca oponente se
encuentra constituida exclusivamente por la denominacién ZARA. De este modo, no se advierte
coincidencia relevante en sus respectivos elementos denominativos, presentando cada marca una

configuracién propia y diferenciada cuando son apreciadas en su integridad. -

Que, desde el aspecto ortogrifico y visual, las marcas presentan diferencias apreciables en
su composicion, extension y disposicion de sus elementos. SARADONA LINGERIE &
FITNESS constituye una denominacion extensa, integrada por varios elementos, mientras que
ZARA presenta una estructura breve y unitaria, sin elementos adicionales que reproduzean o
guarden semejanza relevante con la marca solicitada. Asimismo, las etiquetas que acompafian a la
marca solicitada, constituyen elementos adicionales de diferenciacién visual. En consecuencia,

consideradas en su conjunto y sin efectuar desmembraciones artificiales, las marcas permiten una

apreciacién visual claramente diferenciada.

Que, desde el aspecto fonético, las denominaciones enfrentadas presentan diferencias
relevantes en su articulacidn, ritmo, extension y sonoridad. SARADONA LINGERIE &
FITNESS desarrolla una secuencia sonora considerablemente mds extensa que la correspondiente
a ZARA, sin que se advierta coincidencia fonérica relevante entre ambas denominaciones. La

diferente cantidad de elementos que integran cada marca y la distinta configuracién de sus

respectivas

ue?ciﬂ sonoras permiten al publico consumidor percibirlas de manera
diferencidda.

st .
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX, S.A))
CONTRA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA SARADONA LINGERIE & FITNESS Y ETIQUETA, CLASE
35. -

FITNESS Y ETIQUETA y ZARA resultan suficientes para generar una impresién general
diferenciada en el pablico consumidor, por lo que no se advierte riesgo de confusién o asociacién

entre las marcas confrontadas. _—

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

entre las mismas. —--- e e e

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 detencrse 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 comsin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Que, aplicado dicho criterio al caso bajo anlisis, las
diferencias existentes entre las denominaciones SARADONA LINGERIE & FITNESS ¥
ZARA resultan suficientes para generar una impresién general diferenciada, toda vez que no
existe coincidencia relevante en sus elemenros denominativos, presentando  estructuras,
extensiones y composiciones claramente distintas. En consecuencia, la apreciacion de las marcas
€N 5U €0 ]unmﬁ\rmte advertir una configuracién diferenciada, por lo que no se configura riesgo

de copfusicn o a.sm:i)\n entre las marcas confrontadas. S

Que, asf tambikn el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX, S.A.)
CONTRA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA SARADONA LINGERIE & FITNESS Y ETIQUETA, CLASE
35. --

arreglo a su vision en conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un
Iugar preferente e que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

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

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. i ettt i e

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

de una marea. A e St e R e e

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusidn 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® 362/26 emitido por la

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

derecho. - s . e

- g Por tanto,
A DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
‘\ RESUELVE:

\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX, S.A)
CONTRA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA SARADONA LINGERIE & FITNESS Y ETIQUETA, CLASE
35.

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (INDITEX, $.A.) contra PATRICIA DA
SILVA OLIVEIRA sobre oposicién al registro de la marca SARADONA LINGERIE &
FITNESS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n® 2464596 solicitada por PATRICIA
DA SILVA OLIVEIR A.corereomeeam i

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de tramites de la solicipad de registrd de |a
marca SARADONA LINGERIE & FITNESS Y ETIQUETA, cjése 35, Expedierite n’
2464596 solicitada por PATRICIA DA SILVA GI?IHE\[ s B

- Directora
aet Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 6 dc 6



GOBIERNOQ pgp | DIRECCION NACIONAI
PARAGUAY | Nreiecroar

Resolucion D.AM.L n. ® 0 U ? 1 0 8

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CLIMAX CORPORATION S.A.R.L. CONTRA LIBRADO
ANTONIO ESCOBAR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CLIMACONTROL AIRE ACONDICIONADO Y ETIQUETA” CLASE 37— -

Asuncion,

29 SEP 2006
VISTO:

El expediente caratulado: CLIMAX CORPORATION S.A.R.L. contra LIBRADO
ANTONIO ESCOBAR sobre oposicién al registro de marca CLIMACONTROL AIRE
ACONDICIONADO Y ETIQUETA clase 37, yjmsemsesemssmeeee e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
CLIMACONTROL AIRE ACONDICIONADO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 37, en
base a la marca CLIMAX TECHNOLOGY FOR LIVING (SLOGAN) en la clase 35
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. e B B e e i s

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

velando siempre por el interés general, oo -

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

para d?gukwucms o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

rficulo 15°.- El registio de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
xcfusivd, de la misma v a|ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
cahitra qulen lesione sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
indpcir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
ue figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CLIMAX CORPORATION S.AR.L. CONTRA LIBRADO
ANTONIO ESCOBAR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CLIMACONTROL AIRE ACONDICIONADO Y ETIQUETA” CLASE 37,--------—-- .

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar ¢l andlisis de la solicitud en trdmite v la

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

marca previstas en la Ley de Marcas —eeememreseemen e e s e

Que, realizado ¢l cotejo marcario entre la denominacién solicitada CLIMACONTROL
AIRE ACONDICIONADO Y ETIQUETA se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién CLIMAX TECHNOLOGY
FOR LIVING (SLOGAN), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricricamente idénticas en los planes fonético, visual ¥ CONCEPTUAl -

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

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

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

posicion. Est

tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente v evidencia

g
urtdesinterés del Solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CLIMAX CORPORATION S.A.RL. CONTRA LIBRADO
ANTONIO ESCOBAR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CLIMACONTROL AIRE ACONDICIONADO Y ETIQUETA” CLASE 37— —emmmemmeeee

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

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
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 Die MA1€as, c-eervemssamssssmsossissnmoss e emmoems s st eeees smmssnemames &

Que, en consecuencia, ¥ conforme a lo previsto en la normativa vigr:ntc, sC procedr: a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicion,

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transeripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del piblico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando sw uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubie Wfﬁ - .
Que, porlo \Iﬁxprtsada y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CLIMAX CORPORATION S.A.R.L. CONTRA LIBRADO
ANTONIO ESCOBAR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
CLIMACONTROL AIRE ACONDICIONADO Y ETIQUETA” CLASE 37.--—-meeeeeev

corresponde confirmar el Dictamen n.* 155/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho,—-emmeeeememeee e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CLIMAX CORPORATION S.AR.L. contra LIBRADO ANTONIO ESCOBAR
sobre oposicion al registro de marca CLIMACONTROL AIRE ACONDICIONADO
Y ETIQUETA clase 37 Expediente n® 2202727 solicitada por LIBRADO ANTONIO
ESCOBAR. e e TSR

Articulo 2.- RECHAZAR. la solicitud de registro de la mar. ELIM;ERT NTROL
AIRE ACONDICIONADO Y ETIQUETA clase 37 Exyeé
por LIBRADO ANTONIO ESCOBAR. .

Articulo 3.- NUTIﬂQUESE por cédula. ---feremerreatonaenn B

ALVARENGA
/2 A Direcrora

untos Marcarios Lirlgiusns
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA CHORTITZER LTDA CONTRA GRUPO J 25
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TREBOL LOTEADORA Y
ETIQUETA, CLASE 36. . i

Asuncion, 29 SEP 2076

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA CHORTITZER LTDA contra GRUPO |
25 5.A,, sobre oposicién al registro de marca TREBOL LOTEADORA Y ETIQUETA clase 36,

¥i - SR

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca TREBOL
LOTEADORA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base a la marca concedida
TREBOL Y ETIQUETA clase 37, 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 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 interds 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA CHORTITZER LTDA CONTRA GRUPO J 25
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DF LA MARCA TREBOL LOTEADORA Y
ETIQUETA, CLASE 36.

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

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

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

Resolucidén n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIENOS, ~emeeeas

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas, - - -

Que, al realizar el cotejo entre las marcas TREBOL LOTEADORA Y ETIQUETA,
(solicitada) y TREBOL Y ETIQUETA (oponente) se constata una coincidencia sustancial en sus
elementos denominativos principales, toda vez que ambas reproducen {ntegramente la
denominacion TREBOL. La marca solicitada incorpora adicionalmente la expresion
LDTEADQ_I{L_&, mientras que la marca oponente se encuentra conformada por la denominacién

TREB

TREBOL constituye un elemento de especial relevancia en la apreciacién de conjunto, por

a-:omﬁa{mda de su correspondiente etiqueta. En tal sentido, la reproduccién integra de

del compongnte verbal mediante el cual el publico consumidor identifica y solicita las

1 erdfico comercial -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA CHORTITZER LTDA CONTRA GRUPO ] 25
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TREBOL LOTEADORA Y
ETIQUETA, CLASE 36. .

Que, desde el aspecto fonético, existe identidad sonora respecto de la denominacion
TREBOL, toda vez que esta es reproducida sin modificacién alguna en ambas marcas. Si bien la
marca solicitada incorpora la expresion LOTEADORA, dicho término se encuentra
directamente vinculado con la actividad inmobiliaria de loteamiento a la que se orientan los
servicios comprendidos en la Clase 36, por lo que no aporta, frente a la identidad existente en
TREBOL, un elemento de suficiente fuerza diferenciadora. En consecuencia, desde el punto de
vista fonético, la incorporacién de LOTEADORA no resulta suficiente para neutralizar la

coincidencia existente entre las denominaciones confrontadas,—-—-———--——ee——eeeeeeeeeee

Que, asimismo, las diferencias existentes en las etiqueras de las marcas confrontadas no
resultan suficientes para neutralizar la coincidencia denominativa advertida, toda vez que ambas
contienen como elemento verbal comin la denominacién TREBOL. En la apreciacién de
conjunto, dicha coincidencia adquiere especial relevancia por constituir el componente mediante
el cual el consumidor puede referirse verbalmente a las marcas, por lo que las diferencias graficas

existentes no eliminan, por sf solas, la posibilidad de asociacién empresarial.

Trebal

_ ¥ 1REB°L o

marca solicitada) (marca oponente)
.\\\
€, en cuanto 'q las pmducms y servicios z.mparadm por las marcas en pugna, se

\
advierte quc la marca s llcu:ad,a comprende servicios de la Clase 36, entre ellos servicios

infmobillarst admmmmr in de bienes inmuebles, evaluacion financiera vinculada con bienes
/

I
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA CHORTITZER LTDA CONTRA GRUPO J 25
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TREBOL LOTEADORA Y
ETIQUETA, CLASE 36.

inmuebles, tasacion de bienes inmuebles, corvetaje de bienes inmuebles, inversion de capital; e
inversign de fondos; mientras que la marca oponente comprende servicios de la Clase 37
relacionados con la reparacion después del desgaste, darios, deterioro o destruccion parcial de
edificios, caminos y puentes. Si bien las coberturas se encuentran comprendidas formalmente en
clases diferentes, ello no determina por si solo la inexistencia de relacion entre los servicios,
debiendo atenderse 2 su naturaleza, finalidad y dmbito econdmico en el que pueden

desenvolverse,--——--eceemmmae

Que,

lados con la co

dentro de un mismo dmbito econdmico relacionado con los bienes inmuebles. En efecto, la

administracidn, tasacién y corretaje de bienes inmuebles pueden recaer sobre edificaciones que
requieren  conservacion, reparacién o acondicionamiento, mientras que los servicios
comprendidos en la Clase 37 se prestan precisamente sobre edificios que pueden constituir objeto
de operaciones y gestiones propias del dmbito inmobiliario, De este modo, existe una conexién
funcional y comercial entre ambas actividades, en razén del bien sobre el cual recaen y del dmbito
econdmico en ¢l que se desarrollan, pudiendo ademds concurrir frente a un piiblico consumidor
relacionado. Esta conexién adquiere especial relevancia en el presente caso al encontrarse ambas
coberturas identificadas bajo la misma denominacién dominante TREBOL, pues el consumidor
podria razonablemente interpretar que los servicios inmobiliarios ofrecidos bajo TREBOL

LOTEADORA '-¥\I£.'HQUETJ'1 y los servicios relacionados con la reparacién y mantenimiento
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA CHORTITZER LTDA CONTRA GRUPO | 25
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TREBOL LOTEADORA Y
ETIQUETA, CLASE 36.

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante acerca de la existencia de diversas
marcas registradas que contienen la denominacion TREBOL, corresponde sefialar que la
coexistencia de terceros registros no resulta suficiente, por si sola, para desvirtuar el andlisis
efectuado en ¢l presente caso, toda vez que la confundibilidad debe determinarse atendiendo a las
caracteristicas particulares de las marcas confrontadas y a las circunstancias concretas de los
servicios que distinguen. Por tanto, la existencia de otros registros que incorporen la

denominacién TREBOL no determina automdticamente la inexistencia de riesgo de confusién o

asociacion entre las marcas aqui analizadas.

Que, asimismo, el argumento de la parte solicitante relativo a que la actividad principal de
la citular de la marca oponente, COOPERATIVA CHORTITZER LTDA., se encuentra
vinculada al sector agroindustrial y alimenticio, y que por ello el piiblico consumidor no asociaria
la marca TREBOL LOTEADORA Y ETIQUETA con dicha entidad, no resulea determinante
para el presente andlisis. Ello, pues el riesgo de confusion o asociacién debe apreciarse atendiendo
a las marcas confrontadas, los servicios comprendidos en sus respectivos registros v la relacién
existente entre ellos, y no exclusivamente a la actividad principal o mids conocida de la
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. En consecuencia, la actividad desarrollada por dicha
entidad en otros sectores no desvirtiia la relevancia del registro TREBOL Y ETIQUETA en la

Clase 37 para el presente cotejo.-—-————c-memmemmmm e

Que, las directrices de marcas establecen que el anilisis de confundibilidad debe

efectuarse acéndie a la impresion de conjunto producida por las marcas, considerando
ente sus semejanzas y diferencias, asi como las caracteristicas de los productos y servicios

stinguen. En el presente caso, la reproduccién integra de la denominacién TREBOL,

caricter direframente relacionado con la actividad inmobiliaria de la expresion
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA CHORTITZER LTDA CONTRA GRUPO J 25
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TREBOL LOTEADORA Y
ETIQUETA, CLASE 36.

LOTEADORA y a la relacién existente entre los servicios comprendidos en las Clases 36 v 37,
mantiene una pmxjmidad denominativa y comercial relevante que, apreciada en conjunto, puede

generar en el pablico consumidor una vinculacién o asociacién empresarial entre las marcas

confrontadas,

Que, en consecuencia, valoradas las marcas en su conjunto y atendiendo a sus aspectos
denominativo, visual y fonético, asf como a la naturaleza y relacién existente entre los servicios
que distinguen, la identidad existente entre TREBOL LOTEADORA Y ETIQUETA y
TREBOL Y ETIQUETA reviste entidad suficiente para generar riesgo de asociacién en el
publico consumidor. La incorporacién de LOTEADORA v las diferencias existentes entre las
etiquetas no resultan suficientes para neutralizar la coincidencia absoluta en TREBOL, por lo
que la marca solicitada presenta una proximidad susceptible de afectar los derechos derivados del

registro de la marca oponente, - B

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/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 I.:;ui 1.294/98 De Marcas. e
N

o v de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

-a 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 COOPERATIVA CHORTITZER LTDA CONTRA GRUPO J 25
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TREBOL LOTEADORA Y
ETIQUETA, CLASE 36.

corresponde revocar el Dictamen n.° 92/26, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.----eseeeeeeo e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA contra GRUPO ] 25 5.A., sobre oposicidn al
registro de marca TREBOL LOTEADORA Y ETIQUETA clase 36, Expediente n°
b 3 U TR e e g S .

2

Articulo 2.- RECHAZAR la soliciud de registro_~de- %ﬂca TREROL

LOTEADORA Y ETIQUETA clase 36, Expedicnte n° %fus:«sa Slicitada por GRUPO
,:

J25 §. A memmeeeeseesemsremeeeermeermmeemereseessereeeeeee _ { [ 1
—— IL .I - /
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, —-- Ll L /- ...........
A X oS
|~ ABG. JADIY) ALVARENGA SUAREZ
'f: NSRS A E /Directora
N Wireccidndg’Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DROGUERIA INTI S.A. CONTRA ILEANA
ALEJANDRA ARIAS ROJAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INTIMA Y ETIQUETA, CLASE 42.

Asuncion, e
2 9 SEP 2026
VISTO:
El expediente caratulado: DROGUERIA INTI S.A. contra ILEANA ALEJANDRA
ARIAS ROJAS sobre oposicidn al registro de la marca INTIMA Y ETIQUETA, clase 42,

yjeeren : e e e e —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca INTIMA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 42, en base al registro de marca INTI, en la clase 05, peorlo

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

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

velando siempre por el interés general. - - —

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

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DROGUERIA INTI S.A. CONTRA ILEANA
ALEJANDRA ARIAS ROJAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INTIMA Y ETIQUETA, CLASE 42.

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

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

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna INTIMA Y ETIQUETA (solicitada) vy INTI Y
ETIQUETA (oponente), corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la
impresion general que producen las marcas y valorando integralmente los elementos que las
conforman. En tal sentido, si bien ambas denominaciones presentan cierta proximidad derivada
de la presencia de la secuencia INTI, dicha coincidencia no resulta suficiente para determinar,
por si sola, la existencia de riesgo de confusién o asociacién, toda vez que las marcas presentan
diferencias apreciables en su estructura y composicién. Asi, la marca solicitada se encuentra
conformada por la denominacion INTIMA, mientras que la marca oponente constituye la

expresian INTTﬂcu}ra menor extension y diferente estructura le confieren una configuracion
visual y fonética diferenciada.—- ---------
1

\ |
N Que, desd¢ el aspecto ortogrifico y visual, las denominaciones INTIMA e INTI

preseptan dif"-:r:npzas relevantes en su extensién, composicién y disposicién de sus letras. Si bien
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DROGUERIA INTI S.A. CONTRA ILEANA
ALEJANDRA ARIAS ROJAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INTIMA Y ETIQUETA, CLASE 42.- =3

puede advertirse cierta proximidad derivada de la presencia de la secuencia INTI dentro de la
estructura de la marca solicitada, INTIMA presenta una configuracién denominativa de mayor

extension y distinta composicion respecto de INTI, circunsrancia que genera una impresion

visual de conjunto diferenciada.---- T S E———

Que, asimismo, desde el aspecto grifico, corresponde sefialar que las etiqueras que
acompafian a las marcas enfrentadas presentan diferencias sustanciales en su disefio y
composicidn visual, tanto en la disposicion de sus elementos como en la conformacién general de
cada una. En efecro, la etiqueta correspondiente a INTIMA Y ETIQUETA presenta una
configuracién grifica distinta de la que acompafia a INTI Y ETIQUETA, sin que se advierta
entre ambas una reproduccién o semejanza grifica relevante. Por tanto, dichas diferencias
visuales, apreciadas conjuntamente con las diferencias existentes entre las denominaciones,
contribuyen a generar una impresion general claramente diferenciada entre las marcas

confrontadas,--- : e S R

Itirma

e
(miarca solicitada) { marca oponente)

b
A “Que, desde E\aspecm tonético, si bien puede existir cierta aproximacién sonora derivada

% . I. - C ] . " -
¢ Ja presencia de la s¢cuencia INTI en ambas denominaciones, las mismas presentan diferencias

)
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DROGUERIA INTI S.A. CONTRA ILEANA
ALEJANDRA ARIAS ROJAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INTIMA Y ETIQUETA, CLASE 42.

en su extension, articulacion, ritmo y sonoridad. Mientras INTI constituye una denominacién
breve, INTIMA presenta una estructura fonética mds extensa y diferenciada, circunstancia que

permite al piblico consumidor percibirlas como denominaciones distintas cuando son apreciadas

en su totalidad.

Que, asimismo, corresponde considerar la naturaleza de los productos v servicios
comprendidos en las respectivas coberturas. La marca solicitada INTIMA Y ETIQUETA se
encuentra destinada a distinguir servicios de la Clase 42, comprendiendo servicios de arguitectura,
disefio de interiores, consultoria sobre arguitectura, servicios de diserio industrial, disesio de
prototipos, estilismo en diserio industrial y decoracidn de interiores; mientras que la marca INTTY
ETIQUETA se encuentra registrada en la Clase 05 pamu distinguir todos los productos
comprendidos en dicha clase, entre ellos productos farmacéuticos y veterinarios, productos bigienicos
para uso medsco, sustancias dieteticas para uso médico, alimentos pava bebés, emplastos, material
para apositos, matevial para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes,
productos para la destruccion de animales dasiinos, fungicidas y berbicidas, Se trata de servicios ¥
productos de distinta naturaleza, finalidad y destino, que no presentan una relacién de conexidad
comercial suficientemente estrecha que permita presumir razonablemente un origen empresarial

comun. . e S e R

Que, por otra parte, la coincidencia parcial derivada de la presencia de la secuencia INTI

debe ser penderada atendiendo a la configuracién integra de cada marca, sin atribuir a dicho
: \ : AR

clcmc}{{:: aislado unaleance que no corresponde. En el presente caso, las diferencias existentes

entrfe INTIMA e IN"ILY\. tanto en su extension como en su estructura y sonoridad, sumadas a las

rencias grificas de fus respectivas etiquetas y a la distinta naturaleza de los productos ¥y

nfich)\s que distinguen, permiten establecer una impresién general diferenciada.-—-----eceeees -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DROGUERIA INTI S.A. CONTRA ILEANA
ALEJANDRA ARIAS ROJAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DF LA MARCA
INTIMA Y ETIQUETA, CLASE 42.

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
tmpacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fr crucial considerar la
totalidad de las marcas, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
VaArias mareas no som, en principio, suficientes para generar confusion”. Fl consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre marcas que, aun compartiendo una raiz comuin, presentan
suficientes diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. En tal sentido, la coincidencia parcial
derivada de la secuencia INTI debe ser valorada conjuntamente con las diferencias existentes
entre INTIMA e INTT, las diferencias grdficas de sus respectivas etiquetas y la distinta naturaleza
de los productos y servicios que distinguen.

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

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica’ -

Que, 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 - oo - 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

T

de una marca
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DROGUERIA INTI S.A. CONTRA ILEANA
ALEJANDRA ARIAS ROJAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INTIMA Y ETIQUETA, CLASE 42.

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

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

L (o T T — T .
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar 2 la accién deducida por
DROGUERIA INTI S.A. contra ILEANA ALEJANDRA ARIAS ROJAS sobre
oposicion al registro de la marca INTIMA Y ETIQUETA, clase 42, Expediente n®
2485122 solicitada por ILEANA ALEJANDRA ARIAS ROJAS —-ecommmeomeeemeeeeeee.

-

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites de lavszvﬁi:imd de ;L‘Kistm de la
marca INTIMA Y ETIQUETA, clase 42, Exp-cd'tct}rr. ? 25%55]22 solicitada por
ILEANA ALEJANDRA ARIAS ROJAS.-e-rreereemenaness Mo 4\ ---------

Directora

\.\J___q?_l.___' i Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESA NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION
COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA RAZA GUARANI
E.AS. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RAZA GURANI
TRANSPORTES RG Y ETIQUETA, CLASE 39.

Asuncidn, ? ! SEP 2076
VISTO:

El expediente caratulado: EMPRESA NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION
COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA contra RAZA GUARANIEAS.
sobre oposicion al registro de la marca RAZA GUARANI TRANSPORTES RG Y
ETIQUETA, clase 39, y; O

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca RAZA
GUARANI TRANSPORTES RG Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base al registro
de marca EXPRESO GUARANI, en la clase 39, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles,--—-——--—eereremee-- 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
¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interéds general, ——— e - -

" Articulo 15°= Ebwgistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusive’de la misma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiceionales las acciones y medidas que correspondan
contgd quien lesione sus'\derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

signo que pueda ir:d‘u:ir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
lquira sea la clase en g‘u‘. figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

e / A 4
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESA NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION
COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA RAZA GUARANI
E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RAZA GURANI
TRANSPORTES RG Y ETIQUETA, CLASE 39,

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

pmcautelar 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 SIENOS, —--mmmees

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccion 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 pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, entre las marcas en pugna RAZA GUARANI TRANSPORTES RG Y
ETIQUETA (solicitada) y EXPRESO GUARANI (oponente) corresponde efectuar el cotejo
marcario sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresién general que producen las marcas y
valorando |nt5gr:!mencc los elementos que las conforman. En ral sentido, desde una apreciacién
de mrqélm se :lqwrm: que las denominaciones presentan una configuracién diferenciada, tanto
por, U extension -:dqm por los elementos que las integran, circunstancia que deberd ser valorada a

ﬁ .dﬂxdemrmmar silla coincidencia existente en la expresion GUARANI resulta susceptible de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESA NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION
COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA RAZA GUARANI
E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RAZA GURANI
TRANSPORTES RG Y ETIQUETA, CLASE 39.

Que, al efectuar el cotejo de las denominaciones, se advierte que RAZA GUARANI
TRANSPORTES RG y EXPRESO GUARANI presentan estructuras denominativas
diferentes. En efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por las expresiones RAZA
GUARANI TRANSPORTES RG, mientras que la marca oponente se encuentra constituida
por la expresion EXPRESO GUARANIL. Si bien ambas denominaciones comparten la expresion
GUARANIL, dicha coincidencia se encuentra acompafiada de elementos adicionales
diferenciados, como RAZA, TRANSPORTES y RG en la marca solicitada, y EXPRESO en la

marca oponente, lo que determina una configuracion denominativa propia en cada caso.--—----reee-

Que, desde el aspecto ortogrifico y visual, las marcas presentan diferencias apreciables en
su composicion, extensién vy disposicion de sus elementos. RAZA GUARANI
TRANSPORTES RG constituye una denominacién extensa, integrada por varios elementos,
mientras que EXPRESO GUARANI presenta una estructura mds breve, compuesta por dos
expresiones. Asimismo, la marca solicitada se encuentra acompafiada de una etiqueta,
incorporando elementos grificos adicionales a su composicién. En consecuencia, consideradas en
su conjunto y sin efecruar desmembraciones artificiales, las diferencias existentes permiten una

apreciacion visual diferenciada entre las marcas confrontadas. - -eeeesseceeeeerermmmmsenas

Que, desde ¢l aspecto fonético, las denominaciones enfrentadas presentan diferencias
relevantes en su articulacién, ritmo, extensién y sonoridad. Si bien ambas reproducen la
expresion GUARANI, la secuencia sonora de cada marca se encuentra determinada por la
totali -sus respectivos clementos denominativos, resultando diferenciadas las estructuras
RA meﬁﬂ. NI TRANSPORTES RG y EXPRESO GUARANI. La distinta extension,

/9 osmuf-n y ritmo de las denominaciones perm:te al pablico consumidor percibirlas de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESA NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION
COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA RAZA GUARANI
E.AS. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RAZA GURANI
TRANSPORTES RG Y ETIQUETA, CLASE 39,--—--

Que, en consecuencia, valoradas las marcas en su conjunto y atendiendo a sus aspectos
denominativo, visual y fonético, las diferencias existentes entre RAZA GUARANI
TRANSPORTES RG Y ETIQUETA y EXPRESO GUARANI resultan suficientes para
generar una impresion general diferenciada en el piblico consumidor, por lo que la coincidencia

en la expresion GUARANI no resulta suficiente para generar riesgo de confusidn o asociacién

entre las marcas confrontadas.

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

entre las mismas. - -

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
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 prefifas o sufifos comunes a
UAFidS marcds no son, en principio, suficientes para genevar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comin, presentan suficientes
diferencias grdficas, foneticas o concepuales. Que, aplicado dicho criterio al caso bajo andlisis, las
diferencias existentes entre las denominaciones RAZA GUARANI TRANSPORTES RG v
EXPRESO GUARANT resultan suficientes para generar una impresién general diferenciada,

toda vez que, si bien ambas marcas comparten la expresion GUARANI, presentan estructuras,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESA NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION
COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA RAZA GUARANI
E.A.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RAZA GURANI
TRANSPORTES RG Y ETIQUETA, CLASE 39.

entre las marcas confrontadas. - —

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 confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “acupa un
lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grdfica.’ -

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

originalidad, — e e S ——

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

e nia e R e e e e e

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 169/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar 2 la oposicién deducida por corresponder asi en
dcrcchu.-;fmzl \‘“\\ ----- -

VA i \

! Dr/Fergander Novoa - Fu.nd‘klmenlos de Derecho de Marcas - Pag 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRESA NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION
COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA RAZA GUARANI
E.AS. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA RAZA GURANI
TRANSPORTES RG Y ETIQUETA, CLASE 39, -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
EMPRESA NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION COMERCIAL E
INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA contra RAZA GUARANI EAS. sobre
oposicién al registro de la marca RAZA GUARANI TRANSPORTES RG Y

ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 2330083 solicitada por RAZA GUARANI
EAS i -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS
SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA COMANDO DEL EJERCITO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MBARETE Y ETIQUETA, CLASE
41,

Asuncidn,

29 SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD
ANONIMA (COPALSA) contra COMANDO DEL E_]ERCITD sobre oposicion al registro de
la marca MBARETE Y ETIQUETA, clase 41, y—

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca MBARETE Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base al registro de marca COPALSA
IMBARETETEVEA (SLOGAN), en la clase 30, por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las marcas son 0 no confundibles, ~seeeesesmmc s e e m e s

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lc:," 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, -eesseeeesesm e

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

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

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

contry quien lesione sus dergchos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
Jotro igqu\u: pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios

cualguiera sn:‘T la elase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS
SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA COMANDO DEL EJERCITO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MBARETE Y ETIQUETA, CLASE
41,

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

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

Que, 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 Direccién se fundamenta en el

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, entre las marcas en pugna MBARETE Y ETIQUETA (solicitada) y COPALSA
IMBARETETEVEA (SLOGAN) (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 marcas presentan
cierta coincidencia en la expresion MBARETE, dicha coincidencia parcial no resulta suficiente
para determinar, por si sola, la existencia de riesgo de confusién o asociacidn, toda vez que las
ElEaniI‘i_?(,‘iqnﬂS presentan diferencias sustanciales en su estructura ¥ composicion. Asi, la marca
mlici;ﬁa s¢ e:;:\ tra conformada por la expresion MBARETE, acompariada de elementos
figu ';r;l:vas. mientrds que la marca oponente constituye la denominacidn COPALSA
I EARlIETETEVE (SLOGAN), cuya configuracién denominativa y extension resultan

I
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS
SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA COMANDO DEL EJERCITO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MBARETE Y ETIQUETA, CLASE
41.

COPALSA IMBARETETEVEA (SLOGAN)

DENOMINATIVA

Mbarete

(marea solicitante) (marca oponente)

Que, desde el aspecto fonérico, las marcas confrontadas presentan diferencias apreciables,
toda vez que MBARETE Y ETIQUETA posee una estructura breve y definida, mientras que la
marca oponente COPALSA IMBARETETEVEA (SLOGAN) se encuentra conformada por
una denominacién considerablemente mids extensa, integrada por las expresiones COPALSA e
IMBARETETEVEA. S§i bien esta ltima presenta determinados sonidos coincidentes con la
marca solicitada, su distinta estrucrura, extensidn, ritmo y sonoridad permiten diferenciar las

marcas en su apreciacién de conjunto por parte del publico consumidor. —-----

Que, asimismo, corresponde considerar la naturaleza de los productos y servicios
comprendidos ¢n las respectivas coberturas, La marca solicitada MBARETE Y ETIQUETA se

a destin a distinguir servicios de la Clase 41, comprendiendo servicios de educacidn ¥

mm entreteni %{mm. actividades deportivas v culturales, asé como servicios de entrenamiento
rifve 3'.- para el \Tmszmm:mm fmm mientras que la marca oponente COPALSA
’SLDGJ!H]I se encuentra comprendida en la Clase 30, distinguiendo

]
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS
SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA COMANDO DEL EJERCITO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MBARETE Y ETIQUETA, CLASE
41.

productos alimenticios y preparaciones comprendidos en dicha dase. En consecuencia, las

coberturas presentan una diferencia relevante en cuanto a la naturaleza, finalidad y funcion de los

productos y servicios respectivamente comprendidos,———----------ssmesue-s

Que, por otra parte, corresponde ponderar la expresion MBARETE, cuya presencia o
coincidencia parcial debe ser valorada atendiendo a su fuerza distintiva dentro de las
composiciones enfrentadas. En tal sentido, la coincidencia de dicha expresién no puede ser
apreciada de manera aislada, sino en el contexto de la totalidad de las denominaciones, mixime
cuando la marca oponente incorpora los elementos COPALSA ¢ IMBARETETEVEA
(SLOGAN), que le confieren una configuracion diferenciada.

Que, conforme a los criterios establecidos en las directrices de marcas, el andlisis de
confundibilidad debe efectuarse considerando la impresidn de conjunto que producen las
denominaciones, valorando sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza y relacién
existente entre los producros o servicios que respectivamente distinguen. En tal sentido, la
apreciacién conjunta de MBARETE Y ETIQUETA y COPALSA IMBARETETEVEA
(SLOGAN), unida a las diferencias existentes entre sus respectivas composiciones y a la distinta
naturaleza de las coberturas involucradas, permite concluir que no se configura un riesgo de

confusidn o asociacién suficiente que impi&a su coexistencia en el mercado.

Que, Jorge Oramendi sefiala que: *“La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
:'mpaf{yg"éh:r&f\qu: la denominacion produce en el consumidor medio. Fs erucial considerar la

dad de los signos, sin detenerse en elementos asslados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
va a}\ marcas no sop, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la

¢ pdnd d de dum'vjm;zr entre signos gue, aun compartiends una raiz comin, presentan suficientes

//'
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS
SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA COMANDO DEL EJERCITO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MBARETE Y ETIQUETA, CLASE
41,

diferencias grificas, fonéticas o concepeuales. En tal sentido, la coincidencia parcial de determinados
elementos dentro de las marcas confrontadas no resulta suficiente, por si sola, para determinar la
existencia de riesgo de confusion, cuando la apreciacion conjunta permite advertiv diferencias

capaces de individualizarias frente al piiblico consumidor.”

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 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, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccidn considera

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

tienen elementos que las hacen diferentes. N,

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. i e

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

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

imerﬂﬂﬁMfﬂM. corresponde confirmar el Dictamen n® 53/26 emitido por la
bl ‘\.M \

damentos 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 COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS
SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA COMANDO DEL EJERCITO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MBARETE Y ETIQUETA, CLASE
41.

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
COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA
(COPALSA) contra COMANDO DEL EJERCITO sobre oposicién al registro de la
marca MBARETE Y ETIQUETA, clase 41, Expediente n° 243456: solicitada por
COMANDO DEL EJERCITO.--ereemeeremeesmssmsassas < S

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimires d
marca  MBARETE Y ETIQUETA, clase 41, Expedi
COMANDOQ DEL EJERCITO.-—--resememceeeecacncaee-

solicitud de n:gi.stm de la
n® 2\434565 solicitada por

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

| |ABG. JADIVI ALVARENGA SUAREZ
- {/ Directora

N .. % _.-.-;. a\, 2 sy
Silireccion de Asunros Marcarios Litigio:
Dirsgién caiosLigioso
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICION Y SE
CONCEDE LA APELACION INTERPUESTA EN SUBSIDIO CONTRA LA
PROVIDENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA IMULDOSA,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 2506073, SOLICITADA POR MYRTA FLIZABETH
CABALLERO FLECHA.

Asuncién, 9 § CFp 8
VISTO:

El recurso de reposicion con apelacién en subsidio interpuesto por la ABG. LILIAN
LORENA MARECOS PEREIRA cn representacion de ACCORD HEALTHCARE
LIMITED., contra la providencia de fecha 18 de junio de 2026, dictada por la Direccién de

Asuntos Marcarios Litigiﬂsns, e .
RESULTA:

Que, conforme surge de las constancias de autos y de los registros del sistema informdtico
de la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual, en fecha 31 de julio de 2025 se dicté la
providencia por la cual se corri6 traslado de la oposicidn, constituyendo dicha actuacién el

dltimo trdmite procesal tendiente a impulsar el procedimiento registrado en autos,-«-seeeseesreeeee

Que, posteriormente, no se registra actuacion procesal idénea tendiente a impulsar el

procedimiento dentro del plazo legal establecido,-----—-c-—ereeeeeee R L

Que, en fecha 18 de junio de 2026, se emitié informe del Actuario, por el cual se informé
que se encontraba cumplido el plazo legal para la caducidad de instancia, atendiendo a que la

provide

id di traslado de fecha 31 de julio de 2025 no fue notificada dentro de los seis meses
tendigntes a impulsar el procedimiento, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto

ri la caducidad d& la instancia, conforme al articulo 56 de la Ley n.® 1294/98 de Marcas,
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICION Y SE
CONCEDE LA APELACION INTERPUESTA EN SUBSIDIO CONTRA LA
PROVIDENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA IMULDOSA,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 2506073, SOLICITADA POR MYRTA ELIZABETH
CABALLERO FLECHA.

concordante con los articulos 172, 173 y 174 del Cédigo Procesal Civil; y, atento al informe que

antecede, en la misma fecha se declard la caducidad de instancia ceeseee oo

Que, posteriormente, en fecha 25 de junio de 2026, se dictd la Resolucién DAML. n.®
611/26, por la cual se declard operada la caducidad de la oposicién, conforme a lo dispuesto
previamente en la providencia dictada atento al informe del Actuario. La citada resolucidn fue
notificada al Abg. Gustavo Caballero en fecha 06 de julio de 2026 y a la Abg. Lilian Marecos en

fecha 09 de julio de 2026, conforme consta en autos. ——

Que, en fecha 9 de julio de 2026, la firma recurrente interpuso recurso de reposicién con

apelacidn en subsidio contra la providencia de fecha 18 de junio de 2026.- wrne

Que, entre los fundamentos de su recurso, la recurrente manifiesta que en fecha 1 de
diciembre de 2025 habria efectuado el pago correspondiente al diligenciamiento de fa cédula de
notificacién por parce del ujier, acompafiando al efecto el comprobante respectivo, sosteniendo

que dicha acrtuacion demostrd su voluntad de impulsar el procedimiento y que, por tanto, no

corresponde declarar la caducidad de la instancia. N

Que, asimismo, la recurrente hace referencia a la existencia de antecedentes relacionados
con la marca ZERCEPAC, sefialando que habria promovido una accién de nulidad contra dicha
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICION Y SE
CONCEDE LA APELACION INTERPUESTA EN SUBSIDIO CONTRA LA
PROVIDENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA IMULDOSA,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 2506073, SOLICITADA POR MYRTA ELIZABETH
CABALLERO FLECHA.

CONSIDERANDO:

Que, el sistema juridico, como todo sistema, debe responder a una légica. En
consecuencia, toda interpretacidn que se realice de una norma juridica debe hacerse respetando y
resguardando la armonia, coherencia y los principios generales del sistema. Dicha interpretacién
debe responder a criterios légicos y juridicos, analizada dentro del sistema y no responder a

criterios arbitrarios o subjetivos, que respondan a la mera voluntad del intérprete.-——-----e-eeeneec

Que, realizadas las aclaraciones pertinentes, pasaremos a analizar la disposicién legal

aplicable al caso de autos. e

Que, corresponde analizar el agravio expuesto por la recurrente relativo al pago efectuado
en fecha 1 de diciembre de 2025 para ¢l diligenciamiento de la cédula de notificacién, a fin de

determinar si dicha actuacién posee aptitud suficiente para interrumpir o impedir el transcurso

del plazo de caducidad previsto por la normativa aplicable.---ee---

Que, el articulo 56 de la Ley n.* 1294/98 de Marcas establece que en los asuntos litigiosos
se producird de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa si no se hubiese

efectuado  ninglin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la tltima

actuacione=---- -".\

" Que, en conéqrdanci: con ello, los articulos 172, 173 y 174 del Cédigo Procesal Civil

# . .\ . ' . "
/ét lecep, respectivamente, que la caducidad de la instancia se opera cuando no se instare su
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICION Y SE
CONCEDE LA APELACION INTERPUESTA EN SUBSIDIO CONTRA LA
PROVIDENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA IMULDOSA,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 2506073, SOLICITADA POR MYRTA ELIZABETH
CABALLERO FLECHA.

curso dentro del plazo de seis meses; que dicho plazo se computard desde la fecha de la tiltima
peticion de las partes, o de la resolucién o actuacién que tuviere por objeto impulsar el
procedimiento; y que la caducidad se opera de derecho por el transcurso del tiempo y la

inactividad de las L R

Que, en el caso de autos, la tltima actuacidn procesal tendiente a impulsar el
procedimiento fue la providencia de fecha 31 de julio de 2025, por la cual se corrid traslado de la
oposicion, siendo a partir de dicha actuacién que corresponde computar el plazo de

caducidad oo R A S

Que, si bien la recurrente invoca el pago efectuado en fecha 1 de diciembre de 2025 para
el diligenciamiento de la cédula de notificacion, dicho comprobante acredita tnicamente la
realizacién de una gestién destinada a posibilitar la prictica de la diligencia, pero no acredita que
la notificacién haya sido efectivamente diligenciada ni que, con posterioridad, se haya producido

actuacion procesal alguna tendiente a impulsar la prosecucién del procedimiento, --«-sseeeceeeeee -

Que, el articulo 136 del Cédigo Procesal Civil establece que las notificaciones por cédula
serdn practicadas por los ujieres. En consecuencia, el mero pago realizado para posibilitar el
diligenciamiento de la cédula no puede equipararse a la efectiva realizacién de la notificacién, ni

permite tener por n:um}:lliu:la1 por si solo, una acruacién procesal idénea para la prosecucién de la

Instancia.------s-=seeazeens "
v \

/Que, en ese sentido, si bien la recurrente realizd la gestidn inicial consistente en el pago

iligenciamientd de la cédula, correspondia que permaneciera pendiente de la efectiva
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICION Y SE
CONCEDE LA APELACION INTERPUESTA EN SUBSIDIO CONTRA LA
PROVIDENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA IMULDOSA,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 2506073, SOLICITADA POR MYRTA FELIZABETH
CABALLERO FLECHA.

realizacién de la notificacion v, en caso de no concretarse la diligencia dentro del plazo legal,
instard las actuaciones necesarias para procurar su diligmciamicntn y la prosecucién del

procedimiento, particularmente cuando de dicha actuacién dependia la continuidad de la

T3 5 Lo 1= B S S - T —

Que, de las constancias de autos y de los registros del sistema informdtico de esta
Direccién, no se advierte que, con posterioridad al pago efectuado en fecha 1 de diciembre de
2025, la recurrente haya presentado escrito, efectuado peticién o realizado actuacién procesal
alguna tendiente a urgir el diligenciamiento de la cédula o impulsar el procedimiento. Tampoco

consta que la notificacion haya sido efectivamente diligenciada dentro del plazo legal —---reereeeeens

Que, por tanto, no se desconoce la gestion realizada por la recurrente ni el pago efectuado
al ujier, sino que se determina su alcance procesal a los efectos del computo de la caducidad. Tal
actuacion no tuvo por si misma la apritud necesaria para mantener activa la instancia, al no
haberse concretado la diligencia de notificacién ni registrado posteriormente otra actuacion

procesal dirigida a la prosecucion del trdmiite, oo

Que, asimismo, debe considerarse que entre la providencia de fecha 31 de julio de 2025,
ultima actuacién procesal tendiente a impulsar el procedimiento, v la providencia de fecha 18 de
junio de 2026 por la cual se declard la caducidad de instancia, transcurrié un periodo cercano a

once medes, durm\ff el cual no se registra en el sistema informidtico de esta Direccién movimiento

procegal alguno Iﬁﬂ(hj:ntt a impulsar la oposicién, mds alld de la gestién de pago invocada por la
\
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICION Y SE
CONCEDE LA APELACION INTERPUESTA EN SUBSIDIO CONTRA LA
PROVIDENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA IMULDOSA,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 2506073, SOLICITADA POR MYRTA ELIZABETH
CABALLERO FLECHA.

Que, aun tomando en consideracion dicho pago de fecha 1 de diciembre de 2025, desde
esa fecha hasta la declaracién de caducidad transcurrieron mids de seis meses sin que s¢ encuentre
acreditada la efectiva diligenciacion de la cédula, ni la presentacién de escrito o realizacién de

actuacion procesal posterior destinada a instar la prosecucién del procedimiento.--—-—---e-ee-emee-

Que, en consecuencia, la sola realizacion del pago al ujier no resulta suficiente para
desvirtuar la caducidad operada, pues la carga de impulsar la instancia no se agota en la
realizacidn de una gestion inicial destinada a posibilitar una notificacion, sino que comprende la

necesidad de procurar la efectiva prosecucién del procedimiento dentro del plazo legal cuando

aquella diligencia resulte necesaria para su continuidad, --eeeeeseoeo

Que, en cuanto a las manifestaciones efectuadas por la recurrente respecto de la accion de
nulidad que, segiin refiere, habria promovido contra la marca ZERCEPAC, asi como las
comunicaciones y demds antecedentes relacionados con dicha controversia, corresponde sefalar
que tales circunstancias corresponden a una cuestion distinta de la que es objeto de andlisis en la

presente resolucion. - U —

Que, cada procedimiento debe ser examinado atendiendo a su objeto y a las constancias
que obrapen el
expediénte de oposicién n.” 2542478 se produjo la caducidad de la instancia por falta de
ion procesal idénea dentro del plazo establecido por el articulo 56 de la Ley n.* 1294/98 de
asi..f:\q‘ﬂcordanre cof los articulos 172, 173 y 174 del Cédigo Procesal Civil.

diente respectivo. En el presente caso, corresponde determinar si dentro del

act
P

M
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POR. LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICION Y SE
CONCEDE LA APELACION INTERPUESTA EN SUBSIDIO CONTRA LA
PROVIDENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA IMULDOSA,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 2506073, SOLICITADA POR MYRTA ELIZABETH
CABALLERO FLECHA.

Que, por tanto, la eventual existencia de una accidn de nulidad relacionada con la marea
ZERCEPAC, aun cuando sea invocada por la recurrente como antecedente de la controversia
existente entre las partes, no modifica el cémputo del plazo de caducidad ni sustituye la necesidad

de acreditar una actuacion procesal idénea dentro del presente expediente de oposicién.--------mm---

Que, en atencién a las constancias de autos, se encuentra acreditado que desde la
providencia de fecha 31 de julio de 2025 hasta la providencia de fecha 18 de junio de 2026
transcurrié en exceso el plazo de seis meses previsto legalmente, sin que se haya producido una
actuacion procesal idénea tendiente a impulsar la instancia. La gestién de pago efectuada en fecha
1 de diciembre de 2025 no altera dicha conclusién, al no encontrarse acreditada la efectiva
diligenciacién de la cédula ni actuacion posterior alguna que haya tenido por objeto mantener

activa la instancia. - -

Que, en consecuencia, la caducidad de la instancia se configurd por el transcurso del
plazo legal sin que se haya producido un acto de procedimiento idéneo tendiente a impulsar la
opesicion, por lo que la providencia de fecha 18 de junio de 2026 fue dictada de conformidad

con las constancias obrantes en autos y las disposiciones legales aplicables,-seeseesoeemessrarmnvn

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, corresponde no hacer lugar al recurso de

repasicidn por corresponder asi en derecho. e -

Qu;;frespfnn de\la apelacién interpuesta en subsidio, corresponde concederla, por

haber Sido imterpuesta copjuntamente con el recurso de reposicién y encontrarse sujeta al

tratymig¢nto cn?&espunditn una vez resuelto el recurso principal.
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICION Y SE
CONCEDE LA APELACION INTERPUESTA EN SUBSIDIO CONTRA LA
PROVIDENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
OPOSICION A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA IMULDOSA,
CLASE 05, EXPEDIENTE N° 2506073, SOLICITADA POR MYRTA FLIZABETH
CABALLERO FLECHA.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1°.- NO HACER LUGAR. al recurso de reposicion interpuesto por la firma
ACCORD HEALTHCARE LIMITED, contra la providencia de fecha 18 de junio de

2026, por la cual se declard la caducidad de instancia, por los fundamentos EXpuestos en

¢l exordio de la presente resolucion.--- - e - cermens

Articulo 2°.- CONCEDER el recurso de apelacion interpuesto en subsidio por la firma
ACCORD HEALTHCARE LIMITED, contra la providencia de fecha 18 de junio de
2026, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. essssecemmmmimemremomssanmas -

Articulo 3 °.- REMITIR las presentes actuaciones al superior compe L?n‘fé;\q los efectos

de la sustanciacién y resolucién del recurso de apelacién doncedido EnEJI articulo

precedente. S— F,-’ ff ..L \T
[ [ )
Articulo 4 °.- NOTIFICAR a las partes v, cumplldﬂ thr las actpapﬁncs cﬁ‘nﬁ)rmc a

lo dispuesto precedentemente.—
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA BIOMAB CLASE 05, OPOSICION N° 1124975, INTERPUESTA POR
EMEPAR S.R.L. (EMPRENDIMIENTOS MERCANTILES PARAGUAYOS S.R.L.)----—--

Asuncidn, 1 E_:T mzﬁ

T

VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca BIOMAB, clase 05, oposicion N° 1124975,
interpuesta por EMEPAR S.R.L. (EMPRENDIMIENTOS MERCANTILES PARAGUAYOS

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de icion N° 1124975,
deducida contra la marca BIOMAB, clase 05, Acta N* 1112660, golicitada pox PROSALUD
BARMA it s YA PR SR

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. —

Directora

e Asuntos Marcarios I_i:'tginsus
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA KILAT CLASE 05, OPOSICION N° 1994515, INTERPUESTA POR
VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. -

Asuncidn, 30 SEP 2006
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca KILAT, clase 05, oposicion N° 1994515,
interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL 5.A , c=cccseceeemen -

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Arrt.
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando

no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.---——---eceeeee e

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

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia. ——-eeeemveescoeee
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LIT[@@_@GS
RESUELVE: & 3

ALVARENGA SUAREZ
Directora ]

o Digecio Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA KETOPLUS CLASE 05, OPOSICION N° 1947082, INTERPUESTA
POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.

Asuncidn, 9 0 orp one
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca KETOPLUS, clase 05, oposicién N°
1947082, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. ---s

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la usacxﬁﬂ\N“ 1947082,
deducida contra la marca KETOPLUS, clase 05, Acta N“ 18197, uﬂ\cutada por
LABORATORIOS GALENQ §.A.--—---rereeecamraanann

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA JC GRAN FERIA Y ETIQUETA CLASE 35, OPOSICION N°
2003785, INTERPUESTA POR VITAHAUS S.A. >

Asuncidn, 3 0 SEP EL?EB
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca JC GRAN FERIA Y ETIQUETA, clase 35,
oposicién N” 2003785, interpuesta por VITAHAUS S A -——eemrreemermcccns -

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de uposmnﬁn N® 2003875,
deducida contra la marca JC GRAN FER.IJ"L Y ETIQUET.;":. cldse 35, Acta

1 ALVAREN .@ UAREZ

Direcrora
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA JUAN PABLO CUMBIA CON AMOR DE COLOMBIA CLASE 41,
OPOSICION N° 1984593, INTERPUESTA POR ANTONIO ALBERTO ROLON
ARCE.

Asuncion, 3 0 GEP mm
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca JUAN PABLO CUMBIA CON AMOR

DE COLOMBIA, clase 41, oposicion N° 1984593, interpuesta por ANTONIO ALBERTO
RO L ON AR CE e

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de icion N7 1984593,
deducida contra la marca JUAN PABLO CUMBIA CON AMQR DE CORLOMBIA, clase
41, Acta N 1947045, solicitada por JUAN PABLO QUINTER Bt

Articulo 2- NOTIFIQUESE por cédula. ---

(85
b ALVARENGASUAREZ
S

Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION CONTRA FERTYBIO
FERTILIZANTES LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BIOZEB Y ETIQUETA” CLASE 01.

Asuncion, 10 SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION contra
FERTYBIO FERTILIZANTES LTDA. sobre oposicién al registro de marca “BIOZEB Y
ETIQUETA" clase 01, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BIOZEB Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 01, en base a la marca BIOZYME en la clase 01
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles, - e A

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

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

velando siempre por el interés general. S

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

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

' Articglo 15°.- E istro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION CONTRA FERTYBIO
FERTILIZANTES LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BIOZEB Y ETIQUETA” CLASE 01.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico 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, 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 base de oposicién N° 1933890,

correspondiente a la primera oposicién, no fue renovada, con lo cual, el titular de dicho registro

ha perdido todos los derechos sobre la misma. mes .

Que, lo que respecta a la segunda oposicidn, realizando el cotejo marcario entre la
denominacién solicitada “BIOZEB Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion BIOZYME, se percibe que entre
las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual

y conceptual. " S

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicidn dentro del

tipulado, lo que derivé en la declaracidn de su rebeldia, conforme a lo establecido en
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION CONTRA FERTYBIO
FERTILIZANTES LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BIOZEB Y ETIQUETA” CLASE 01,

oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

PrOCEsal e a

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 marea

solicitada e B L o ————

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird ¢l riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacidén 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, ¢n consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién.----- TR —

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercere, cualesquiera que sean los

«0 serviciag a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar

e T 0 0l 8 il i i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION CONTRA FERTYBIO

FERTILIZANTES LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BIOZEB Y ETIQUETA” CLASE 01,

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 482/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicidn deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION contra FERTYBIO FERTILIZANTES

LTDA. sobre oposiciéon al registro de marca “BIOZEB Y ETIQUETA” clase 01,
Expediente n® 1915332 solicitada por FERTYBIO FERTILIZ

Articulo 2.- RECHAZAR kL solicitud de registrg’ de la march
ETIQUETA" clase 01, Expediente n® 19153
FERTILIZANTES LTDA. ~--eeeeeememeememmeemecraasacfofe A -

“BIOZEB Y
FERTYBIO

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. wforrdoembomflosl e oo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA LIMA & PERGHER
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA FREE PET, CLASE 03.--- -

Asuncidn, ] 0 SEP 2008
VISTO:
El expediente caratulado: SCAVONE HNOS S.A. conura LIMA & PERGHER
INDUSTRIA E COMERCIO $.A. sobre oposicién al registro de marca FREE PET clase 03,

}F'r e e A 8 8 5 8 e o B 8 o e e e RS 5

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca FREE PET,
solicitada para la clase 03, en base a la marca concedida FREE clase 03, por lo que corresponde a

esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles,

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

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

' Articulo 15%=Ehugi
exclusivo de la misma 3
contra guien lesione sus Jerechos. Asimismo concede el derecho a aponerse al registro v al uso de cualquier

o que pueda indukir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productas o servicios
sca la clase en qup figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos,

a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
1 e ) 9
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA LIMA & PERGHER
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA FREE PET, CLASE 03,

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

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

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 SIENIOS, <-noeeenae

ue, cabe sefalar que el presente pronunciamiento de esta Direccién se fundamenta en el
q P P

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 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.——-—-eeeeececece T —

Que, al realizar el cotejo entre las marcas en pugna FREE PET (solicitada) y FREE
(oponente), efectuado el anilisis sucesivo y de conjunto de las mismas, se advierte que ambas
presentan una proximidad relevante, toda vez que comparten integramente la denominacién
FREE, constituyendo esta la expresion coincidente y de mayor relevancia dentro de la
comparacion. La marca solicitada reproduce en su roralidad la denominacién de la marea
oponente, adicionando la expresién PET. Si bien dicho agregado introduce una diferencia en la
estructura denominativa, no resulta suficiente para desvirtuar la proximidad existente entre las

marcas, toda vez que FREE se mantiene integramente incorporada en la marca solicitada. En este

y, artificiales ni detenerse exclusivamente en aquellos elementos que las

andiendo a la forma en que el conjunto denominativo puede ser percibido por

B e e g L 8 2
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA LIMA & PERGHER
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA FREE PET, CLASE 03. —-

FREE PET

(marca solicitante)

FREE

{marca oponente)

Que, desde el aspecto visual y ortogrifico, se observa que la expresién FREE ocupa la
misma posicion inicial en ambas denominaciones, conservando idéntica composicién grifica y
secuencia de letras. La marca solicitada presenta una extensién mayor por la incorporacién de
PET, mientras que la marca oponente se encuentra conformada nicamente por FREE,
circunstancia que determina una diferencia en su extensidn y estructura. No obstnte, la
coincidencia grifica de la expresion FREE se mantiene integramente en ambas denominaciones,

constituyendo un elemento relevante dentro de la impresién visual que producen en su

conjunto.- noas e 4w e s

Que, desde el aspecto fonético, las marcas confrontadas comparten la expresion FREE,
manteniendo una coincidencia sonora derivada de la reproduccién de dicha denominacién en la
marca solicitada. La expresién PET constituye un elemento sonoro adicional en FREE PET,
o una diferencia respecto de la extension de la pronunciacion de ambas marcas; sin
gncia no climina la coincidencia fonética producida por la presencia integra
sideradas las denominaciones en su conjunto, la incorporacién de PET no

sutralizar la proximidad sonora existente entre las marcas, ~—---eeems oo

."1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA LIMA & PERGHER
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA FREE PET, CLASE 03, =3

Que, desde el aspecto conceptual, la incorporacién de la expresion PET en la marca
solicitada introduce una referencia directa al émbito de las mascotas, tratindose de un término en
inglés de uso comiin que, en atencién a los productos comprendidos en la Clase 03, presenta un
cardcter descriptivo e indicativo de su finalidad o destino. En tal sentido, PET no aporta un
contenido conceprual suficientemente distintivo que permita desvincular a FREE PET de la
denominacién FREE, sino que puede ser percibida por el consumidor como una especificacién o
extensidn de esta tiltima hacia productos destinados a dicho dmbito. Por tanto, la incorporacién
de PET no genera una diferenciacién conceprual suficiente, ya que FREE PET puede ser
interpretada como una denominacién que conserva la marca FREE y afiade una referencia
particular respecto del sector al que se orientan los productos, por lo que la apreciacién

conceptual, considerada conjuntamente con los aspectos visual, ortogrifico y fonético, no resulta

suficiente para eliminar la proximidad advertida.-----seseesoeeeee

Que, respecto de los antecedentes invocados en la contestacion, tales como FEELING
FREE, CARE FREE, FLEXI FREE y FREE COOL, entre otros, la existencia de otras marcas
que incorporan la expresion FREE no resulta suficiente, por sf sola, para desvirtuar el andlisis
cfecruado en el presente caso. Si bien dichos antecedentes evidencian la presencia de la
denominacion FREE en otras marcas, en los casos citados esta se encuentra acompadiada de
vocablos que poseen fuerza distintiva propia, conformando conjuntos denominativos
dutonomos cuya impresion general se encuentra determinada por la combinacién de sus
respectivos elementos. En consecuencia, la mera coexistencia de otras marcas que contienen la

EXpresion

LEE no determina automdticamente la inexistencia de riesgo de confusién o

asocjdcion, pues dorresponde atender a las caracteristicas particulares de cada marca y a la forma
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA LIMA & PERGHER
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA FREE PET, CLASE 03.

Que, este anilisis de confundibilidad encuentra sustento en el derecho conferido por el
registro prioritario de la marca FREE, cuyo titular se encuentra facultado para oponerse al
registro de marcas que, por su semejanza con la marca previamente registrada v atendiendo a las
circunstancias del caso, puedan inducir a confusién o asociacién en el mercado. En consecuencia,
la concesion de la marca solicitada FREE PET, en las condiciones analizadas, podria afectar los

derechos previamente adquiridos por el titular de la marca FREE.

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no redine los requisitos que la hacen
(SR L]

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 515/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. oo

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Pigina§de 6



GOBIERNQ pgr | PIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | ieiicron

Resolucién D.AM.L n. ° E E 1 T 2 U

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA LIMA & PERGHER

INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA FREE PET, CLASE 03. .

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SCAVONE HNOS S.A. contra LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO
S.A. sobre oposicion al registro de marca FREE PET clase 03, Expediente n® 2313409
solicitada por LIMA 8: PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S. A —-reecreeeceeccceee

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca F PET clase 03,
Expediente n® 2313409 solicitada por LIMA & PERWSTM& E
COMERCIO §S.A. — R — -

Articulo 3.- NG'I'IFEQUESE por cédula.
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