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Resolucién D.A.M.L n. °

00012
POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “VIXERAN”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 2007057 DE FECHA 07

DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADA POR LA FIRMA SYNGENTA CROP
PROTECTION AG.

Asuncion, TTF EB 205
VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 08 de agosto de 2023 por el
representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

RESULTA:

Que, en fecha 01 de junio de 2020 la firma VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. presenta oposicién contra la solicitud de registro y, en
fecha 03 de marzo de 2021 se providencia “Téngase por iniciada la oposicion y corvase traslado”. En
fecha 03 de septiembre de 2021 se contesta traslado de oposicidn, consecuentemente en fecha 08 de
agosto de 2023 el representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

solicita caducidad de instancia administrativa.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se

producivd de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado

ningun acto de procedimiento a partir de los seis meses de la sltima actuacion”,

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de

la instancia.

chonforme al detalle del sistema informitico y, teniendo el expediente a la vista,
-nogamos que en fecha 03 de septiembre de 2021 el representante legal de SYNGENTA CROP
TECTION AG. contesta traslado de oposicién.
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “VIXERAN”, CLASE 01, EXPEDIENTE N° 2007057 DE FECHA 07
DE FEBRERO DE 2020, SOLICITADA POR LA FIRMA SYNGENTA CROP
PROTECTION AG.

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el
traslado de oposicién, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n® 1.294/98, ya

que dicha actuacién tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de

impulso procesal vilido.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de

instancia por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de oposicién
n° 2023208 deducida contra la solicitud de registro de ca “VIXERAN?”, Clase 01,
Expediente n° 2007057 de fecha 07 de febrero de 2020, soliéi ENTA CROP
PROTECTION AG.

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. / ( ) /

YI ALVARENGA SUAREZ
Directora

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “NEURAMIS Y ETIQUETA”, CLASE 10, EXPEDIENTE N° 1338990
DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADA POR MEDYTOX INC.----------

17 FEB 2075

Asuncidn,
VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 25 de agosto de 2023 por la
representante de MEDYTOX INC.

‘ RESULTA:

Que, en fecha 01 de agosto de 2014 se providencia “Téngase por iniciada la oposicién y

cérrase traslado”. En fecha 03 de de noviembre de 2015 se contesta traslado de oposicion,.------------

Que, en fecha 27 de abril de 2016, se providencia apertura causa a prueba y, en fecha 19 de
julio de 2016 el Abogado Alejandro Schmeda ofrece prueba, en fecha 04 de agosto de 2016 se
notifica de la apertura al Abogado Rodrigo Maldonado, y en fecha 11 de agosto de 2016 se notifica
de la apertura al Abogado Alejandro Schmeda.

Que, en fecha 12 de agosto de 2016 el Abogado Rodrigo Maldonado ofrece pruebas, y en
fecha 24 de octubre de 2016 se solicita el cierre del periodo probatorio, consecuentemente en fecha
25 de agosto de 2023 el representante convencional de MEDYTOX INC solicita caducidad de

instancia administrativa.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: “En fodos los asuntos litigiosos se
producivd de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado

ningin acto de procedimiento a partiy de los seis meses de la dltima actuacion”.

onforme al detalle del sistema informético y, teniendo el expediente a la vista,
nos que er fecha 24 de octubre de 2016 el representante legal de MEDYTOX INC solicita

del perigdo probatorio.
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “NEURAMIS Y ETIQUETA”, CLASE 10, EXPEDIENTE N° 1338990
DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013, SOLICITADA POR MEDYTOX INC.---------—-

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que ambas partes, tanto el
oponente como el solicitante han sido notificadas de la providencia de apertura causa a prueba, han
ofrecido pruebas y solicitado el cierre probatorio, por lo que interrumpe el plazo procesal previsto
en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuacién tanto doctrinaria como

jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal vélido.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de

instancia por corresponder asf en derecho.

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

Articulo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de oposicién
n° 1349744 deducida contra la solicitud de registro de marca “NEURAMIS Y

ETIQUETA”, Clase 10, Expediente ne 1338990 de fecha 27 de /ag(ﬂ(m\ﬂl?g solicitada
por MEDYTOX INC.

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. m )

A N o> 7/ . e e .
%y, Direcgi ﬂ/ de\Asuntos Marcarios Litigiosos
arigs Lx\\f.:air/“{/
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “NEMASHOT Y ETIQUETA”, CLASE 05, OPOSICION N° 1905533,
INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.

Asuncidn, 1 1 FEB 2005

VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “NEMASHOT Y ETIQUETA”, clase 05,
oposiciéon N° 1905533 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.A.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 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 de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo |

establecido en la ley para que se 6pere 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 “NEMASHOT Y ETIQUETA>
solicitada por CALTECH SOCIEDAD ANONIMA.

icion N° 1905533,
~clase 05, Acta N° 1889000,

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “VIXERAN”, CLASE 05, OPOSICION N° 2023207, INTERPUESTA
POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asuncidn, 1 [ FEB 2025
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “VIXERAN?, clase 05, oposicién N°
2023207 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.

Que, en relacién con el informe de la Actuaria, 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 defa oposicién N° 2023207,
deducida contra la marca “VIXERAN”, clase 05, Act; 2007058, solicitada por
SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

ALY/

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

ALVARENGA SUAREZ
Directora

suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DESARROLLO TURISTICO PARAGUAYO S.A. CONTRA
PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA, CLASE 39.

Asuncidn, 1 ’! FEB 2325

VISTO:

El expediente caratulado: DESARROLLO TURISTICO PARAGUAYO S.A. contra
PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA sobre oposicion al registro de marca “A TU
PUERTA ATP Y ETIQUETA” clase 39, ¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “A TU PUERTA
ATP Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca
ATUKASA.COM.PY en la clase 39, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al

momento de izar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquigra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DESARROLLO TURISTICO PARAGUAYO S.A. CONTRA

PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA, CLASE 39.

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

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

Que, 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 tramite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada A TU PUERTA ATP

Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de la oposicion ATUKASA.COM.PY se percibe que entre las mismas existen

elementos que las hacen muy similares en los planos fonético, visual y conceptual --------eeeeeeeev-

Al analizar las marcas solicitadas: A TU PUERTA ATP y ATUKASA.COM.PY, se
observa que ambas comparten. una esencia y sonoridad similar, utilizando términos que evocan
conceptos de entrega y comodidad. A TU PUERTA transmite de manera directa la idea de un
destino final, mientras que ATUKASA expresa el mismo concepto con un tono mis informal. Si
bien el andlisis de los elementos individuales de los signos en pugna es relevante, lo fundamental
es la impresion de conjunto que generan. Desde esta perspectiva, ambas marcas presentan un
innegable aire de familia, lo que puede dar lugar tanto a confusién directa, es decir, que los

consumidores tomen una por la otra, como a confusién indirecta, al suponer que ambas

provienen de un mismo OTIGEN EMPIESATTAL. e

Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende

pro eger los

“r¢paxto de pagietes) con la marca base de oposicién, siendo este uno de los factores de mayor
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DESARROLLO TURISTICO PARAGUAYO S.A. CONTRA
PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA, CLASE 39.

confusion, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige transparencia en el

mercado, para evitar errores y COHfUSiOI’lES.

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evalta teniendo en cuenta cémo las marcas serdn pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, en muchas ocasiones, se guia por la impresion auditiva que le genera la marca. En este
sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce
“..cuando la pronunciacion de las p&lﬂbm; presenta una sonoridad similar, independientemente

de las diferencias grdficas que puedan existir”. Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la

forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte

considerable del publico consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la

pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente del consumidor promedio,

es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la coexistencia de las marcas no es

posible. s -

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada v el oponente, el

publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas, y nos

da la paurta que la oposicién sea declarada procedente.

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la

distintiva, noveda

ﬁ\especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DESARROLLO TURISTICO PARAGUAYO S.A. CONTRA
PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA, CLASE 39.

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
Vegl'stmr;e como marcas los Jz'gnos que comtz'myﬂn una reprodnca'dn imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese hecho conocido el signo”.

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

corresponde confirmar el Dictamen n.° 01/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. -

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

S 3

/ Articulo I-- DECLARAR procedente y hicer lugar a la accién deducida por
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DESARROLLO TURISTICO PARAGUAYO S.A. CONTRA
PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA A TU PUERTA ATP Y ETIQUETA, CLASE 39.

ETIQUETA” clase 39, Expediente n° 2396167, solicitada por PATRICIA NOEMI
COLMAN BARBOZA.

N
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la jarca “A TO\PUERTA ATP
Y ETIQUETA Y ETIQUETA” clase 39, Expedientg~n°® 2396167, $olicitada por
PATRICIA NOEMI COLMAN BARBOZA [

\

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. /A\\/ / ) /
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LID.
CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 37.

Asuncidn, 7 1 “-B OUQS
VISTO:

El expediente caratulado: GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO.
LTD. contra BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. sobre oposicién al registro de marca
. “CHIGO Y ETIQUETA” clase 37, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CHIGO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 37, en base al registro de la marca CHIGO clase 11, por lo

que corresponde a esta Direccidon determinar si las marcas son o no confundibles.--------------cee---

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.
//

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

ora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LID.
CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 37.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada CHIGO Y ETIQUETA y CHIGO oponente, se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposicion, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién
directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo

origen de produccion).

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
putblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente QUC las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
productos y servicios muy relacionados, 1o que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“CHIGO Y ETIQUETA” y la marca oponente “CHIGO” encontramos similitudes, provocando
que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente

confundibles entre si, existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/0 asociacion . ------------------

Que, entre la denominacidn solicitada se observa a simple vista que la misma es

indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién, se percibe que entre las mismas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD.
CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 37.

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacidn/confusién de marcas, la denominacidn solicitada no redne los requisitos que la hacen
«e=»

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
regz'stmme como marcas los szgnos que camtz'myan una reprodmcz’o’n imitacion, traduccion,
translitevacion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese hecho conocido el signo” -

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

corresponde confirmar el Dictamen n.° 354/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposi?’dﬁ dedutida por corresponder asi en derecho.

B Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LID.
CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 37.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. contra BELL MOUNT
INTERNACIONAL  S.A. sobre oposicion al registro de marca “CHIGO Y
ETIQUETA” clase 37, Expediente n° 2030445 solicitada por BELL MOUNT
INTERNACIONAL S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de fa marca, “CHIGO Y

ETIQUETA” clase 37, Expediente n° 2030445 so c1ta por BEAL MOUNT
INTERNACIONAL S.A.

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

Directora
suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LID.
CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncidn, 1 1 FEB 2075

VISTO:

El expediente caratulado: GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO.
LTD. contra BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. sobre oposicién al registro de marca
“CHIGO Y ETIQUETA” clase 35, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “CHIGO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CHIGO clase 11, por lo

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 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 sierr

lertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

ora considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LID.
CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

origen de produccion).

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusidén entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
productos y servicios muy relacionados, 1o que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“CHIGO Y ETIQUETA” y la marca oponente “CHIGO” encontramos similitudes, provocando
que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente

confundibles entre si, existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/o asociacion.------------eeeev

ntre la denominacién solicitada se observa a simple vista que la misma es

indefectiblemente\confundible con la marca base de la oposicién, se percibe que entre las mismas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LID.
CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

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

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

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

hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 35 5/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LID.
CONTRA BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CHIGO Y ETIQUETA, CLASE 35.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GUANGDONG CHIGO AIR-CONDITIONING CO. LTD. contra BELL MOUNT
INTERNACIONAL  S.A. sobre oposicién al registro de marca “CHIGO Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2030443 solicitada por BELL MOUNT
INTERNACIONAL S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro jﬁ a marca “CHIGO Y
ta

ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2030443 soli \Xor BELL MOUNT
INTERNACIONAL S.A.-

/
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. /\ { \ } /
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR AL BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY
LIMITED Y TIKTOK LRD. Y BYTEDANCE LTD. CONTRA JORGE LUIS
RODRIGUEZ BROZON SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TIKTOK” CLASE 34--ecmemmmm e

Asuncion, 1 1 rEB 2025

Resolucion D.AM.L n. °

VISTO:

Ll expediente caratulado: AL BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY
LIMITED y TIKTOK LRD. Y BYTEDANCE LTD. contra JORGE LUIS RODRIGUEZ
BROZON sobre oposiciones al registro de marca “TIKTOK?" clase 34, Vimmmem e

_CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TIKTOK Y
ETIQUETA™, solicitada para la clase 34, en base a los registros de las marcas TICK TOCK v
TIKTOK en la clase 34 y 09 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién

dererminar si las marcas son 0 00 confUNTibles, ---oesseuusss ssmmmsmmmssmssss iascmomnarem e o msnns

due,en usonde las atribuciones otorgadas por la lev! a esta dependencia administrativa, al
g p ) p

©0 15°.- El\regjstro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede asu titular el derecho al uso
exclusiyo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otro sign§ que pueda inducir directa o indirectamente a contusion o asociacion entre los productos o servicios

cualquierafea la clase en que hguren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR AL BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY
LIMITED Y TIKTOK LRD. Y BYTEDANCE LTD. CONTRA JORGE LUIS
RODRIGUEZ BROZON SOBKE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TIKTOK” CLASE 34

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

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

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

marca previseas en o Lay d8 Bareh s e rneemmsamsss sosissssssises st st essssas

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “TIKTOK” se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las
oposiciones TICK TOCK y TIKTOK, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planos tonético, visual y conceptual.--eeeeeeeemme

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

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

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

oposicion—EstQ refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR AL BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY
LIMITED Y TIKTOK LRD. Y BYTEDANCE LTD. CONTRA JORGE LUIS
RODRIGUEZ BROZON SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TIKTOK” CLASE 34

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

solicitada para $u FegiStro.-=-rmmremseme e
<

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

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

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

interés en sustentar la OPOSICION =

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

hitbiese hecho conocido el 5igino” —-eeeemeeeoeeeeeee
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Resolucion D.AM.L n. °_

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR AL BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY
LIMITED Y TIKTOK LRD. Y BYTEDANCE LTD. CONTRA JORGE LUIS
RODRIGUEZ BROZON SOBKRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TIKTOK” CLASE 34 ---

corresponde confirmar el Dictamen n.° 209/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho. - --memmmemmmeeeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la acciones deducidas por AL
BAZZAS GROUP FOR TRADING & INDUSTRY LIMITED y TIKTOK LRD. Y
BYTEDANCE LTD. contra JORGE LUIS RODRIGUEZ BROZON sobre oposicién
al registro de marca “TIKTOK?” clase 34, Expediente n® 2059935selicitada por JORGE
LUIS RODRIGUEZ BROZON---ceeeemmeemmceeeflomeee N\

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro/d
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO

LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

= Asuncion, 1 1 FEB 2025
VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO PENAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO
‘ LOPEZ sobre oposicion al registro de marca “TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL
JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 35, yi-eerererereeereeeeereemmmmmmmeeeoeooeeeeeeeo..

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “TRAPICHE
GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA”, solicitada
para la clase 35, en base al registro de la marca TR APICHE en clase 33; por lo que corresponde a

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al

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

ciertas sestricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

S~
P A <‘50\1\5}’.{E1Qe/g'>tro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su dicular el derecho al uso
exclisivo de la mista v a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contry quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro si§no que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cualquidya 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 GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.------cceeemeemee-

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

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

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

marca previstas €0 1a Ley de Marcas.cremrmrmmssom s it oess cuvissims msamt s trins s e

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y
ETIQUETA” y la marca oponente “TRAPICHE” encontramos similitud manifiesta en el plano
fonético, gramatical y visual, va que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su
denominacion principal (fuerte). La adicién del slogan (GOURMET LE SACAMOS EL JUGO
AL ASADQ), no aporta ningun tipo de distintividad v novedad, dado que de igual forma se

obtiene una misma idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre §f.-------eeeeeemev

Que al analizar las marcas solicitada TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL
JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA v TRAPICHE oponente, podemos notar que

entre las _denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la_marca

oponente (TRAPICHE). Si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en

pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan

un_inequivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusion directa (fomar una marca

porotra) como ala indirecta (considerar gue ambas tienen un mismo origen de produccion).----------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

éji ‘*i%ifﬁ;‘#iﬁzn{
PARAGUAY

sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusidén fonética se produce
“.cuando la pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente
de las diferencias grificas que puedan existir”. Es relevante sefalar que lo esencial no es tanto la
forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte
considerable del puablico consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la
pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente del consumidor promedio,

es probable que se genere un riesgo de confusion por lo que la coexistencia de las marcas no es

posible.------ - S S S 455 s A i At e

Que ademds, el solicitante pretende el registro de la marca en una clase relacionada a la del
oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusién/asociaciéon por parte del puiblico consumidor,
por lo tanto, es criterio de esta Direccidn que las marcas en pugna no contienen suficientes

elementos diferenciadores y podrian inducir a la confusién e incluso produciria la dilucién de la

marca OPOHGI][C. ---------- -- e e e

Que, tras el andlisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que
claramente hay riesgo de confusién ya que en el caso de autos se constatd la posibilidad de que la
solicitud de autos pueda inducir a confusién o asociacién, directa o indirectamente, con relacién
a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

0

iciones estgblecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri

s como

mircas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,

L'}vpc‘z'dn total o pdn‘zlzl de jz'gi'zo; distintivo idénticos o similar, notoriamente
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

productos o servicios a los que se a plz'qzzc el signo, cuando su uso Y registio fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamicnto de la notoriedad

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

hubiese hecho conocido el signo”. e e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
cstipuladas en la Ley 1.294/98 y no reune los requisitos para su registro, por lo que corresponde
confirmar el Dictamen n° 546/24 de la jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asi en derecho. e e e e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente v hacer lugar a la accién deducida por
GRUPO PENAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ sobre oposicion
al registro de marca “TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO
Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2331807, solicitada porARIEL ANDRES
U (el el ] T(a) ) ¥/

Articulo 2.- RECHAZAR, la solicitud de regisero fe
GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASAD S
35, Expediente n® 2331807 solicitada por ARIELA# -

“FRAPICHE

la marca

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. - J --------------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.

Asunciéon, T 1 FEB 2005
VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO PENAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO
‘ LOPEZ sobre oposicion al registro de marca “TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL
JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 30, Y7

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “TRAPICHE
GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA”, solicitada
para la clase 30, en base al registro de la marca TRAPICHE en clase 33; por lo que corresponde a

esta Direccion determinar si las marcas son 0 no confundibles. ~---e----ooooeemmmmooeooeoeeee

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la le'\'l a esta dependencia administrativa, al

momento g€ analizar ¥ oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

10 15°.- El refiser0 de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el.derecho al uso
excluso de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signb que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios

cualquicrasea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.

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

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

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

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

marca previstas en 1 Ley de Marli smsscm s ssmms s sossersesmsenessssssssissin s smmmmmmmosmmmns

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y
ETIQUETA” y la marca oponente “TRAPICHE” encontramos similitud manifiesta en el plano
fonético, gramatical v visual, ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su
denominacién principal (fuerte). La adicién del slogan (GOURMET LE SACAMOS EL JUGO
AL ASADO), no aporta ningun tipo de distintividad v novedad, dado que de igual forma se

obtiene una misma idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre ) (TR

Que al analizar las marcas solicitada TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL
JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA v TRAPICHE oponente, podemos notar que

entre las denominaciones la_marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca

oponente (TRAPICHE). Si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en

pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan

un inequivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusion directa (fomar una marca

porotra)c la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccign).----------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.---------ccccceeeeee

sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce
“.cuando la pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente
de las diferencias grificas que puedan existir”. Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la
forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte
considerable del publico consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la
pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente del consumidor promedio,

es probable que se genere un riesgo de confusiéon por lo que la coexistencia de las marcas no es

posible.----------- B e

Que ademds, el solicitante pretende el registro de la marca en una clase relacionada a la del
oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusién/asociacion por parte del pablico consumidor,
por lo tanto, es criterio de esta Direccidn que las marcas en pugna no contienen suficientes

elementos diferenciadores y podrian inducir a la confusién ¢ incluso producirfa la dilucién de la

marca oponente. ------- ---- e e e

Que, tras el andlisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que
claramente hay riesgo de confusién ya que en el caso de autos se constatd la posibilidad de que la
solicitud de autos pueda inducir a confusién o asociacién, directa o indirectamente, con relacién
a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

COTITULLL, mmmmm =m0 S S o o e o b1 1 e e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.

productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso yregistro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

Btebtese Decho CoROTIAD €l SEGO™ -rmremmrescn ome e scoscsimnsan s s st smm oot ee s

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que corresponde
confirmar el Dictamen n° 545/24 de la jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicion

deducida por corresponder asi en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente v hacer lugar a la accién deducida por
GRUPO PENAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ sobre oposicién
al registro de marca “TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO
Y ETIQUETA” clase 30, Expediente n° 2339609, solicitada por~ARIEL ANDRES
PICCO LOPEZ - el M e

Articulo 2.- RECHAZAR, la solicitud de 1
GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASAD

la marca Y'TRAPICHE
AN) Y ETIQUETA” clase

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, 4----- 2 S —
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 43.

Asuncidn, 1 ] FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO PENAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO
' LOPEZ sobre oposicion al registro de marca “TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL
JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 43, e —

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TRAPICHE
GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA”, solicitada
para la clase 43, en base al registro de la marca TRAPICHE en clase 33; por lo que corresponde a

esta Direccion determinar si las marcas son 0 no confundibles. ~-------eceemeemmmooeooeeeo

’ARAGUAY  ivrrireruar
{) 2
Resolucién D.A.M.Ln.°_ U @ v 0 2 e
|
|

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por laley' a esta dependencia administrativa, al

momento deanalizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

)

" ANtict o\g’/él\begﬁtm de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclisivo de la-misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contrd quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a contusién o asociacion entre los productos o servicios

cualquicka sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIFL ANDRES PICCO

LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 43.

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

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

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

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y
ETIQUETA” v la marca oponente “TRAPICHE” encontramos similitud manifiesta en el plano
fonético, gramatical y visual, va que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su
denominacion principal (fuerte). La adicién del slogan (GOURMET LE SACAMOS EL JUGO
AL ASADO), no aporta ningtn tipo de distintividad y novedad, dado que de igual forma se

obtiene una misma idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre §f.-----—--eeeeee--

Que al analizar las marcas solicitada TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL
JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA y TRAPICHE oponente, podemos notar que

entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserra la palabra principal de la marca

oponente (TRAPICHE). Si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en

pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan

un inequivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marea

porotra) como ala indirecta (considerar gue ambas tienen un mismo origen de produccion).----------

Que corxesponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 43.

sentido. siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce
“..cando la pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente
de las diferencias grificas que puedan existiy”. Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la
forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte
considerable del publico consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la
pronunciacion de ambos signos induce a una confusién en la mente del consumidor promedio,

es probable que se genere un riesgo de confusion por lo que la coexistencia de las marcas no es

POST D oo

Que ademds, el solicitante pretende el registro de la marca en una clase relacionada a la del
oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusién/asociacion por parte del pablico consumidor,
por lo tanto, es criterio de esta Direccién que las marcas en pugna no contienen suficientes
elementos diferenciadores y podriaﬂ inducir a la confusién e incluso produciria la dilucién de la

marca OpOllCI][C. ----------- B e e e

Que, tras el andlisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que
claramente hay riesgo de confusién ya que en el caso de autos se constatd la posibilidad de que la
solicitud de autos pueda inducir a confusién o asociacidn, directa o indirectamente, con relacién

a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

COMIL. +aenmmememommemmeen R 55 5 e ot o 8 e S R S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 43.

produuctos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fucsen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese hecho conocido el signo”. o A R A S5t 2 e e et i i b

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que corresponde
confirmar el Dictamen n° 547/24 de la jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicion

deducida por corresponder asf en derecho.~---eermeeeeooeocee e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GRUPO PENAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ sobre oposicion
al registro de marca “TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EETUGO AL ASADO
Y ETIQUETA” clase 43, Expediente n° 2331805, solicitadd por ARIBL ANDRES
PICCO LIOPEZ e ot titanansananscsormsns woscusssiss o susssssnsssssms s st b

Articulo 2.-  RECHAZAR, la solicitud de rfgistro APICHE
GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASAIDO ( SI FTA” clase
43, Expediente n® 2331805 solicitada por ARIE \ B (O —

a marca “T

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -4----A-dne e N

T I
P ! Nz
ADIYI ALVAR UAREZ
5 DireCrora
T2 > Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.-ccccceooee

11 FEB 2005

Asuncion,
. VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO PENAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ sobre oposicién al registro de marca “TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL
JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 29, T

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TRAPICHE
GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA”, solicitada
para la clase 29, en base al registro de la marca TRAPICHE en clase 33; por lo que corresponde a

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

q de las atribuciones otorgadas por la Ieyl a esta dependencia administrativa, al

‘0 15°.- El regfstro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiv de la misma y72 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra qujen lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo\que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos 0 servicios
cualquicra :\:\a la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

\

\
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.

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

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

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

MIATEa Previstas e 1a Ley de WIATCHS cmsmmvoommo s soscs s somsnnssssossssmis isisin aenm samemmsesemsmmmm s

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“TRAPICHE GOURMET LE \SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y
ETIQUETA” y la marca oponente “TRAPICHE” encontramos similitud manifiesta en el plano
fonético, gramatical y visual, ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su
denominacién principal (fuerte). La adicién del slogan (GOURMET LE SACAMOS EL JUGO
AL ASADO), no aporta ningtin tipo de distintividad y novedad, dado que de igual forma se

obticne una misma idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre §f.----eoomemmeoo

Que al analizar las marcas solicitada TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL
JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA y TRAPICHE oponente, podemos notar que

entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la_marca

oponente (TRAPICHE). Si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en

pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan

un inequivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca

porotra) como ala indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).----------

Que cyrresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta

s'militud se evalua teniendo en cuenta cOmo las marcas seran pronunciadas por 61 consumidor

omedio, quich no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o grificas, sino

¢, €N mucpas OC'&SiOIlCS‘ s¢ gufa por Ia iI]lpI‘CSid[] auditiva que le genera la marca. En este
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.

sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce
“ctando la pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, indcpendientemente
de las diferencias grificas que puedan existir”. Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la
forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte
considerable del publico consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la
pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente del consumidor promedio,
es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la coexistencia de las marcas no es

posible.-----mememeeeeeee rmemmeeees - e

Que ademds, el solicitante pretende el registro de la marca en una clase relacionada a la del
oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusién/asociacion por parte del piblico consumidor,
por lo tanto, es criterio de esta Direccién que las marcas en pugna no contienen suficientes
elementos diferenciadores y podrian inducir a la confusién e incluso produciria la dilucién de la

L O P O L. oo

Que, tras el andlisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que
claramente hay riesgo de confusién ya que en el caso de autos se constatd la posibilidad de que la
solicitud de autos pueda inducir a confusién o asociacién, directa o indirectamente., con relacién

a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

COMUN.~--=----- -- momeme e - o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO PENAFLOR S.A. CONTRA ARIEL ANDRES PICCO
LOPEZ OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TRAPICHE GOURMET LE
SACAMOS EL JUGO AL ASADO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.----cccccceee.

productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso Y registio fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por-el cual se

htbiese hecho conocido el $igno™ —meeeeeeeemee e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley 1.294/98 y noretne los requisitos para su registro, por lo que corresponde
confirmar el Dictamen n° 544/24 de la jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asi en derech.--=----ermremeomeeeoeeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GRUPO PENAFLOR S.A. contra ARIEL ANDRES PICCO LOPEZ sobre oposicion
al registro de marca “TRAPICHE GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO
Y ETIQUETA” clase 29, Expediente n° 2331795, solicitada por ARIEL ANDRES
15 U0 8 ) A R U —— ... SR

Articulo 2.- RECHAZAR, la solicitud de registrg” dyl la marca
GOURMET LE SACAMOS EL JUGO AL ASADO )Y ETIQ!
29, Expediente n® 2331795 solicitada por ARIEL AND)

RAPICHE
ETA” clase
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA
NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MECTIMAX,
CLASE 05.

Asuncion, ] 2 F.{B L/UZS
VISTO:

El  expediente caratulado: GUAYAKI S.A. contra UNIAO QUIMICA
FARMACEUTICA NACIONAL S.A. sobre oposicidn al registro de marca “MECTIMAX”

clase 05, y;-- SUR—— e

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

exclusivo de la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra guien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signy que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
cualquierasea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

Pagina 1 de 5



GOBIERNOpeL  PIRECCION NACIONAL
- ~TTANs DEPROPIEDAD
PARAGUAY iNrerecrtuar

0000724

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA
NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MECTIMAX,
CLASE 05.

Resolucion D.AM.Ln.°

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “MECTIMAX” se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la

oposicién PECTIMAX se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

Que, al analizar las marcas MECTIMAX (solicitada) y PECTIMAX (oponente), se
observa que la primera reproduce la desinencia "TIMAX" de la marca oponente, lo que genera
una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de
los signos en conflicto, lo determinante es la apreciacion global de los mismos. Desde esta
perspectiva, ambas marcas presentan un inequivoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a

la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la confusién indirecta (suponer que

ambas provienen de un mismo origen). - - -

Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende

proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de oposicién, siendo este uno de los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA
NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MECTIMAX,
CLASE 05.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada v el oponente, el

publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas, ¥ n0s

dala pauta que la oposicién sea declarada procedente.

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evalta teniendo en cuenta como las marcas serdn pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, en muchas ocasiones, se gul'a por la impresio’n auditiva que le genera la marca. En este
sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce
“..cuando la pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente
de las diferencias grificas que puedan existir”. Es relevante sefialar que lo esencial no es ranto la
forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte
considerable del publico consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la
pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente del consumidor promedio,
es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la coexistencia de las marcas no es

posible.------mmeeev

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

MArCa. -------m-=mmmommnoas e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA
NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MECTIMAX,
CLASE 05.

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
registrayse como marcas los signos que constituyan una Veprodm‘czb'n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tevcero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese hecho conocido el LGN e

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

corresponde revocar el Dictamen n.® 474/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GUAYAKI S.A. contra UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
sobre oposicién al registro de marca “MECTIMAX” clase 05, Expediente n® 2054120,
soli¢itada par UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. ----nereeemaev

Articulo 2.- \ RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “MECTIMAX?” clase
5, Expedient¢ n°® 2054120, solicitada por UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA

ACIONAL/S.A. ssrssaa s AR
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE L LA ACCION
DEDUCIDA POR GUAYAKI S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA

NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO D CTIMAX,
CLASE 05.
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, . ( ] \ /

7 SN A S S Dixectora
o Idireceton de\Asuntos Marcarios Litigiosos
AT
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA FULL EQUIPO
S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PENTAIR Y
ETIQUETA, CLASE 12.

Asuncidn, ']2 FEB rIJ

VISTO:
El expediente caratulado: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA FULL
EQUIPO S.R.L. sobre oposicion al registro de marca “PENTAIR Y ETIQUETA” clase 12,

V; _________________________________________________

J

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “PENTAIR Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca VOLVO PENTA clase

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

confundibles,-----eseesammemmas » . e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley" a esta dependencia administrativa, al
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Resolucién D.A.M.L n. °
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA FULL EQUIPO
S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PENTAIR Y
ETIQUETA, CLASE 12.

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

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada PENTAIR Y ETIQUETA y VOLVO PENTA
oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
base de la oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la
confusion directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un

mismo origen de produccion).

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

los mismos productos, lo que nos da la pauta que la oposicion sea declarada procedente.---------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada

“PENT. ETIQUETA” y la marca oponente “VOLVO PENTA” encontramos similitudes,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA FULL EQUIPO
SR.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PENTAIR Y
ETIQUETA, CLASE 12.

Que la marea solicitada carece de distintividad y novedad, presentando identidad en clases
v productos respecto a la marca del oponente. En consecuencia, vulnera de manera evidente los
derechos marcarios derivados de la marca registrada VOLVO PENTA, afectando su notoriedad,
construida a lo largo de anos de trayectoria, presencia en el mercado y aceptacion por parte de los

consumidores, asi como el resultado de importantes inversiones realizadas por la parte oponente.-

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidén considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
[SESb]

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podii
registrarse como marcas los Signos que constituyan una reproduccz’o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese Yfecho conochqo el s§gno” cmemvmmmemom e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA FULL EQUIPO

S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PENTAIR Y
ETIQUETA, CLASE 12. =

estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 542/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.--------eeeeoeeeceee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
VOLVO TRADEMARK HOLDING AB contra FULL EQUIPO S.R.L. sobre
oposicién al registro de marca “PENTAIR Y ETIQUETA” clase 12, Expediente n°
2429985 solicitada por FULL EQUIPO S.R.L. .---ereeeeev

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

et
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOOM FUEGOS” CLASE

Resoluciéon D.A.M.L n. °

35
Asuncion, 12 FEB :qu
VISTO:
El expediente caratulado:~ BOOM S.A. contra WELLINTON CARLOS DE
‘ OLIVEIR A sobre oposicion al registro de marca “BOOM FUEGOS” clase 35, e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BOOM
FUEGOS?”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BOOM S.A. en la clase 35,

por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son 0 no confundibles.-------------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al

momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

R T | B —

1o 15°.- El registrh de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signd, que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera Yea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOOM FUEGOS” CLASE
35

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

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

marca prcvistas cn la Ley de Marcas.---- # e =

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “BOOM FUEGOS”
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposicion “BOOM S.A.”; se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.---------omeomeemoee

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

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

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

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

procesal. -7 ee

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOOM FUEGOS” CLASE
35---

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direcciéon considera que existird el riesgo de
asociacion/conftusidon de marcas. La denominacién solicitada no retne los requisitos que la hacen
LK

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn. e

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

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

hubiese hecho conocido el signo”. - e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n°® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 477/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicigadeducida por corresponder asf en derecho.-----------eeeeeoo

Por tanto,
RECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOOM FUEGOS” CLASE
35

RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BOOM
S.A. contra WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA sobre oposicion al registro de
marca “BOOM  FUEGOS” clase 35, Expediente n° 22101558 solicitada por
WELLINTON CARLOS DE OLIVEIR A -----eeemem e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de fa marca “BOOM FUEGOS”
clase 35, Expediente n® 22101558, solicitada po INTON CARLOS DE
(0115174 3 1.V A0 SN VS N
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. —fo-f- ool
SUAREZ
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOOM FUEGOS” CLASE
13

Asuncion, A e rAAe
. 12 FEB 2025
VISTO:

El expediente caratulado: BOOM S.A. contra WELLINTON CARLOS DE
OLIVEIR A sobre oposicién al registro de marca “BOOM FUEGOS” clase 13, Yjmmmmmmnnneeeeneeeaa

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BOOM
FUEGOS?, solicitada para la clase 13, en base al registro de la marca BOOM S.A. en la clase 35,

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

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

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

otro signo que pucda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos 0 SCrvicios

cualquigra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
@
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOOM FUEGOS” CLASE

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

marca previstas en la Ley de Mareass=sssresseamams B i e e o i B R

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “BOOM FUEGOS”
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposicion “BOOM S.A.”| se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.------eeeeeee e

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

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

procesal s====uc---- e e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOOM FUEGOS” CLASE
i PE— -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusidon de marcas. La denominacidn solicitada no redne los requisitos que la hacen
.

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

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

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

interds en sustentar la oposicion. --

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

hubiese hecho conocido el signo”. = - - -

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

corresponde confirmar el Dictamen n.° 469/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicid a por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
RECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BOOM S.A. CONTRA WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BOOM FUEGOS” CLASE
13 -

RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BOOM
S.A. contra WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA sobre oposicién al registro de
marca “BOOM FUEGOS” clase 13, Expediente n° 22101556 solicitada por
WELLINTON CARLOS DE OLIVEIR A <ceemeememmemeemecememeeee

Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de la magéa “BOOMNUEGOS”
clase 13, Expediente n° 22101556, solicitada por W TON CARLOS DE
OLIVEIRA - - S/ S0 N W

Articulo 3 NOTIFIQUESE por céduly, ——ferdedod o mhosomorssdvsssmmsssse

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 01.

Asuncién, 12 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. contra NEW AGRO SS

sobre oposicion al registro de marca “TANGIER™ clase 01, yir-nmrermmresmmmem oo
_CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TANGIER”,
solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca TANDER clase 01, por lo que

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

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-pag el interds general. «-----weeree e

10 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclushvo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra Juien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a contusion o asociacién entre los productos o servicios

cualquiery sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 01.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-m-e-eeemeeme e

Que, al cotejar las marcas solicitada TANGIER v TANDER oponente, se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una

marca poi otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de

Y B

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

PO N e

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“TANGIER” y la marca oponente “TANDER” encontramos similitudes, provocando que dichas
marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, lo cual las hace totalmente confundibles entre

si, existiendo de esta manera el riesgo de contusion y/o asociacion.-------ceeeeomreceromcie oo

Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende

proteger productos de la misma clase 01 con la marca base de oposicidn, siendo este uno de los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 01 ,--------eereeeeeeeeee-

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

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

. Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas, la denominacién solicitada no redne los requisitos que la hacen
(SRh]

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.----------esmmeemmmmmeeee ﬁ

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 transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en ol sector pertinente del piblico, que pertencee a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con cse tercero, o signifique un aprovechamicento de la notoriedad

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

. hubiese becho conocido el signo” ----- - S e R SRR

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 202/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 01.-------------eeeeeee-

RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por DVA
AGRO PARAGUAY S.R.L. contra NEW AGRO SS sobre oposicion al registro de
marca “TANGIER™ clase 01, Expediente n® 2327871 solicitada por NEW AGRO
S

a harca “TANGIKR” clase 01,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Asuncidn, -;— !—{8 2025
VISTO:

El expediente caratulado: REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA contra
NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON sobre oposicién al registro de la marca JEROVIA
PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA clase 35, y. —----rerrmrmeemeeeeceen oo

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca JEROVIA
PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca
JEROVIA en la clase 32, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles.------- e e e

T
1 " ~ . / .
Ari\culo 15°.- El rdgistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
g,» DR,

exclusiyo de la misma’y a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sign\e que pucda inducir directa o indirectamente a confusién o asociaciéon entre los productos 0 SCrvicios

cualquicr&sca la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Resolucion D.AM.Ln.°

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en 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.- it e 2 At o o it R

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca JEROVIA registrada en la clase 32
protege productos tales como: “Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcobol;”. Por otro
lado, la marca solicitada JEROVIA PRINT PUBLICITARIA en la clase 33, protege servicios
tales como: “desarrollo de conceptos de marketing; servicios de publicidad para crear una identidad
de marca para terceros; sevvicios de consultoria comercial para la transformacion digital; creacion
de peifiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; suministro de clasificaciones de
usuarios con fines comerciales o publicitarios / suministro de evaluaciones de usuarios con fines
comerciales o pu[zlz'cz'tczrz'o;; suministro de comentarios de wusuarios con ﬁm’s comerciales o

prblicitarios; consultoria sobre estraregias de comunicacion [publicidad]; desarrollo de conceptos

publicitarios”. La_diferencia de los sectores v la naturaleza de los productos v servicios es

signifrcativa, lo_que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacificamente sin

gevémr confusion entre los consumidores. S ——

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

s, es necesafio analizar si existe un riesgo de confusion en la mente del consumidor medio al
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POR LA CUAL SE DECLARA'IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Resolucion D.AM.L n. °_

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

enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas. se concluye que no existe riesgo
alguno de confusién directa o indirecta. JEROVIA oponente en la clase 32, se enfoca en bebidas
(sin alcohol), mientras que JEROVIA PRINT PUBLICITARIA solicitada en la clase 35, estd

mds orientada hacia los servicios de publicidad, lo cual refuerza atin miés la diferenciacién entre

ambas marcas. Ademds, el publico objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina

cualquier posibilidad de conflicto en el mercado. T T -

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas JEROVIA PRINT
PUBLICITARIA'Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y JEROVIA, registrada en la clase 32,
debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos
por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad

requcridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos

juridicos que pueden everitualmente justificar su rechazg - s

Que, La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre v cuando

los signos distintivos no resulten confundibles v los productos o servicios que distinguen sean lo

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad v publico objetivo. En este caso, los

productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite

su convivencia sin generar riesgos de confusién o asociacidn errénea.-----------mmeceeceeccccocceeeae-

=

Qi\c también cabe sefalar que la marca solicitada JEROVIA PRINT PUBLICITARIA
\\‘ ~
cuenta, con upa etiqueta que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca

. ’ ’ - . . . . 7 #
oponente. Asi\podemos hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos grificos que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

hacen que la etiqueta sea tnica y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la

demanda deviene improcedente. == -

Jerovia Print

PUBLICITARIA

SOLICITADA OPONENTE

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 insursa 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 - eee e -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

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 reune los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 707/24 emitido por la

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

derecho.------ - _ -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA contra NOELIA NOEMI
VALLEJOS DE LEON sobre oposicidn al registro de la marca JEROVIA PRINT
PUBLICITARIA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2419308 solicitada por
NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON— -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites d ¢
marca JEROVIA PRINT PUBLICITARIA Y ETIQWETA clase 35, Expediente n°

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -5 Lo
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA,
CLASE 40.---

Asuncion, 17 }-EB 7075
VISTO:
El expediente caratulado: REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA contra

. NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON sobre oposicién al registro de la marca JEROVIA
PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA clase 40, y. —---erommmmmmmeme e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca JEROVIA
PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA, solicitada para la clase 40, en base a la marca

JEROVIA en la clase 32, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles.

cilo 15°.- El reg{st})de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusyo de la misma y a ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signp que pucda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos 0 servicios

cualquicrd sea la clase 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 REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA,
CLASE 40.

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 validos como el derecho a constituir una marca.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--------eeeceeeeeex Gt

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca JEROVIA registrada en la clase 32
protege productos tales como: “Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcobol;”. Por otro
lado, la marca solicitada JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL en la clase 40, protege
servicios tales como: “Sevigrafia; servicios de impresion en offset; servicios de impresion; impresion

de fotografias; encuadernacion; grabado”. La diferencia de los sectores v la naturaleza de los

productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir

pacificamente sin generar confusidn entre los consumidores, ===«

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos
marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al

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

enfo yue de IO}QdULtOS Y Servicios quc DI’OteQLD ambas marcas, se COH(.[LIVC que no existe I‘l€500

algino de LOI]leSlO\\ directa o indirecta. JEROVIA oponente en la clase 32, se enfoca en bebidas
cohol), mientras que JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL solicitada en la clase 40,

s orientada h

sia los servicios de una imprenta, lo cual refuerza ain mds la diferenciacién
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA,
CLASE 40.

entre ambas marcas. Ademds, el publico objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que

elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.---------------- S W ——

Que, no existe ninguna posibilidad de contusién entre las marcas JEROVIA PRINT
IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA, solicitada en la clase 40, y JEROVIA, registrada en la
clase 32, debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios
protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y
especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes

argumentos jurfdicos que pueden eventualmente justiﬁcar sU rechazo.---meememeecm e

Que, La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre v cuando

los signos distintivos no resulten confundibles v los productos o servicios que distinguen sean lo

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad v publico objetivo. En este caso, los

productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite

su convivencia sin generar riesgos de confusion 0 as0ciacion errénea.--- - sss-smmmmmmmmccccoocceeeeeeeee

Que, también cabe senalar~que la marca solicitada JEROVIA PRINT IMPRENTA

DIGITAL cuenta, con una etiqueta que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de
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POR LA CUAL SE DECLARA'IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA,
CLASE 40.

=S
—
Fo
-
-,

i

Jerovia Print

EB PRI NTA DIGLT AL

SOLICITADA OPONENTE

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
artfculo 2° de la Ley de marcas n © 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.----------------—- - B — - -
<

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. ------- - e

Que, esta Direccidn 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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA,
CLASE 40.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DZ ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
REPUBLICA VERDE SOCIEDAD ANONIMA contra NOELIA NOEMI
VALLEJOS DE LEON sobre oposicion al registro de la marca JEROVIA PRINT
IMPRENTA DIGITAL Y ETIQUETA clase 40, Expediente n° 2419320 solicitada por
NOELIA NOEMI VALLEJOS DE LEON— e -

icitud de repistro de la
ETA clase 40, Expediente

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdmites de la s¢
marca JEROVIA PRINT IMPRENTA DIGITAL Y ETIQ

Directora

suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 05 -----cceemeeeeeee

Asuncion, / FEB 2025
< VISTO:

Ll expediente caratulado: DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. contra NEW AGRO SS

sobre oposicion al registro de marca “TANGIER™ clase 05, Ve
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TANGIER”,
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca TANDER  clase 01, por lo que

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

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

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

éstricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

0 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta lev, concede a su titular el derecho al uso
exclusiYo de la misma v a ¢jercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra quicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otro sign§ que pueda inducir directa o indirectamente a contusién o asociacion entre los productos o servicios

cualquiera\sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 05 .-------eeremeeeeeee

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada TANGIER vy TANDER oponente, se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceptual-lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una
marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de

PIOAUCCTON )

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada v la oponente, el
pflb]ico consumidor pucde verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir

productos y servicios mmuy velacionados, lo que nos da la pauta que la oposicion sea declarada

procedente.-------eememeeees S SE—

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“TANGIER” vy la marca oponente “TANDER” encontramos similitudes, provocando que dichas
marcas se escriba v pronuncie de forma muy similar, lo cual las hace totalmente confundibles entre

si, existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/0 250€iaCidN ~weevmemcrermmeromerceee e

Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
ger prodyctos de la misma clase 01 con la marca base de oposicion, siendo este uno de los

fActores de mayo preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es que, ante la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 05.-------cmveeeeeeeeee-

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

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podini
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

conocido en ¢l sector pertinente del piiblico, que pertencce a un rereero, c‘zmlcsqzzz'cm que sean los

productos o servicios a los que se apligne el signo, cuando su uso y registro fucsen susceptibles de causar

confusion o un riesgo de asociacion con cse teveero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su _fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hitbiese hecho conocido el signo™ —-wseemmemmeee e

Que. por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n°® 1.294/98 v no retine los requisitos para su registro, por lo que
correspofide confirmar el Dictamen n.® 196/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

opostcién deducida poNcorresponder asf en derecho.=----=wememmmmmee e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DVA AGRO PARAGUAY S.R.L. CONTRA NEW AGRO SS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TANGIER CLASE 05.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por DVA
AGRO PARAGUAY S.R.L. contra NEW AGRO SS sobre oposicién al registro de
marca “TANGIER” clase 05, Expediente n° 2327885 solicitada por NEW AGRO
S S e T TS

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de laMgfca  clase 05,
Expediente n® 2327885 solicitada por NEW AGRO SS.-~-frrcfrmeeoeec ke

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. SN S Y S A—
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIPER S.A. CONTRA RAZIEL ANDRES BUSTO
DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO
STORM GARCETE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VIPPER Y
ETIQUETA, CLASE 35.

Ssunelés, 19 FER 205
VISTO:

‘ El expediente caratulado: BIPER S.A. contra RAZIEL ANDRES BUSTO
DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO
STORM GARCETE sobre oposicién al registro de la marca VIPPER Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca VIPPER Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca BIPER en la clase 3, por lo que

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

' Artyculo 15°.- Mgistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
excluslyo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sign que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos 0 Servicios

cualquiera\sea la clase 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 BIPER S.A. CONTRA RAZIEL ANDRES BUSTO
DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO
STORM GARCETE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VIPPER Y
ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicicud 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, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca BIPER registrada en la clase 35, protege servicios tales
como: “Gestion de negocios comerciales, venta, comercializacion de todo tipo de productos,
publicidad,  trabajos  de oficina’, Por otro lado, la marca solicitada VIPPER
en la clase 35, protege servicios de: “abastecimiento para terceros [compra de productos y Servicios
para otras empresas) venta y comercializacion de cigarrillos electronicos y vaporizadores bucales
para fumadores; articulos para fumadores; cerillas; aromatizantes, saborizantes, servicios de

agencias de importacion-exportacion; fijacidn de carteles publicitarios;”. La diferencia de los

sectores v la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas

pueden coexistir pacificamente sin generar confusién entre los consumidores.

nforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos
marcaé, es necesarto analizar si existe un riesgo de confusion en la mente del consumidor medio al

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

nfbgue de los servicios g

T

ue protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

confu&én directa Jz/indirecta. BIPER oponente en la clase 35, se enfoca en servicios de

publicida fefitras que, VIPPER solicitada en la clase 35, estd mds orientada hacia servicios de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIPER S.A. CONTRA RAZIEL ANDRES BUSTO
DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO
STORM GARCETE SOBRE OPQSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VIPPER Y
ETIQUETA, CLASE 35.

Resolucién D.A.M.L n. °

comercializacién de cigarrillos electrénicos lo cual refuerza ain mis la diferenciacidn entre ambas

marcas. Ademds, el publico objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina

cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

|

! ‘ Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas VIPPER, solicitada en la

| clase 35, y BIPER, registrada en la clase 35, debido especialmente a la diferente naturaleza
de los servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de

w novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacion marcaria, por ende no se encuentran

suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.---------------------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando

los signos distintivos no resulten confundibles v los productos o servicios que distinguen sean lo

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad vy publico objetivo. En este caso, los

productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite

su convivencia sin generar riesgos de confusidn o asociacién errdnea.

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 myrca solicitada retine las condiciones basicas esenciales que la ley requiere como;

nerza distintiva) novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIPER S.A. CONTRA RAZIEL ANDRES BUSTO
DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO

STORM GARCETE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA VIPPER Y
ETIQUETA, CLASE 35.

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 retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 186/24 emitido por la

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

derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
BIPER S.A. contra RAZIEL ANDRES BUSTO DOMANICZKY, JORGE ALBERTO
STORM GARCETE Y MARTIN SANTIAGO STORM GARCETE sobre oposicidn
al registro de la marca VIPPER, clase 35, Expediente n® 2166161 solicitada por RAZIEL
ANDRES BUSTO DOMANICZKY-

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de tramites d¢ la solicitud de gistro de la
marca VIPPER clase 35, Expediente n° 2166161 sflicitad por RAZIEL} ANDRES
BUSTO DOMANICZKY, JORGE ALBERTO STO RCETE Y/ MARTIN
SANTIAGO STORM GARCETE o

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, [— } ; M Lo
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. CONTRA
FRANCISCO PEDRO FARINA MANCHINI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA ECO MAX Y ETIQUETA, CLASE 03.-

17 FEB 2025

Asuncion,

VISTO:

El expediente caratulado: LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. contra
FRANCISCO PEDRO FARINA MANCHINI sobre oposicién al registro de la marca ECO
MAX Y ETIQUETA clase 03, y. ——rrrmmmem oo

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca ECO MAX Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base a la marca ECO MAX en la clase 11, por lo que

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

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

excluyivo de la misma'y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra\ quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otro siL o que pucda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los pmductos O SCrvicios

cualquicya sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. CONTRA
FRANCISCO PEDRO FARINA MANCHINI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA ECO MAX 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, 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 prcvistas en la LLV de Marcas. —=-==-mmmmmme e

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca ECO MAX registrada en la clase 11 protege productos
tales como: “Aparatos de alumbrado, a saber; bombillos y ldmparas; ventiladores eléctricos”. Por
otro lado, la marca solicitada ECO MAX Y ETIQUETA en la clase 03, protege productos tales
como: “Productos para preparaciones para blangquear y otras sustancias para lavar la ropa;
preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar, las preparaciones para perfumar el ambiente;

productos de limpieza, preparaciones guimicas de limpieza para uso doméstico”. La diferencia de

los sectores v la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas

marcas pueden coexistir pacificamente sin generar confusion entre los consumidores.--------------

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

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

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura v el
enfoque detospreductos v servicios . que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo
almuz{de Lonfusukduecta o_indirecta. ECO MAX oponente en la clase 11, se enfoca en

apratoy de alumbrado, mientras que ECO MAX solicitada en la clase 03, estd mds orientada

limpieza, lo cual refuerza aiin mds la diferenciacion entre ambas marcas.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. CONTRA
FRANCISCO PEDRO FARINA MANCHINI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA ECO MAX Y ETIQUETA, CLASE 03.

Ademds, el publico objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier

posibilidad de conflicto en el mercado.-=--===-=remeeem e

Que, no existe ninguna posibilidad de confusion entre las marcas ECO MAX Y
ETIQUETA, solicitada en la clase 03 y ECO MAX, registrada en la clase 11, debido
especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas. La
marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra

legislacion marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden

eventualmente justificar su rechazo.-------------- R e S S T A R A e

Que, La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre v cuando

los signos distintivos no resulten confundibles v los productos o servicios que distinguen sean lo

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad v publico objetivo. En este caso, los

productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite

su convivencia sin generar riesgos de confusidn 0 250¢iacidn erronea.----------sm==mmmmmmmmemeeeeeeo

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada ECO MAX cuenta, con una etiqueta
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. CONTRA
FRANCISCO PEDRO FARINA MANCHINI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA ECO MAX Y ETIQUETA, CLASE 03.

SOLICITADA OPONENTE

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 retirre las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como;
. la tuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A. CONTRA
FRANCISCO PEDRO FARINA MANCHINI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA ECO MAX Y ETIQUETA, CLASE 03.------ -

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicion 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
LUMICENTRO INTERN“ACIONAL S.A. contra FRANCISCO PEDRO FARINA
MANCHINTI sobre oposicién al registro de la marca ECO MAX'Y ETIQUETA clase

03, Expediente n° 2433032 solicitada por FRANCISCO PEDRO FARINA
MANCHINI oo

Articulo 2.- DISPONER a1 prosecucion de tramites de la sglicitud de ¢
marca ECO MAX Y ETIQUETA clase 03, Expediente
FRANCISCO PEDRO FARINA MANCHINI. -----eeoffeeee-

istro de la
2433032 solickada por

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - freeef e

22 . 4 Dirdetdra
\ e .
%, Direg ‘ de Asuntos Marc

, &

u</,¢/03 M “’«"\‘B\:\/ /

0s Litigiosos
(@
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “MIRA MIRA Y ETIQUETA”, CLASE 14, EXPEDIENTE N° 2393892
DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, SOLICITADA POR ZHENYAO LIN CHEN.

Asuncidn,

VISTO. 17 FEB 2005

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 04 de febrero de 2025 por la
representante de ZHENYAO LIN CHEN. -

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2024 se providencia “Téngase por iniciada la oposicién y

cdrrase traslado”. .

Que, en fecha 27 de septiembre de 2024, se solicita tomar intervencién y, en fecha 02 de

octubre de 2024 se remite a la Direccién de Marcas a los efectos de la misma.

Que, en 12 de octubre de 2024 la Direccién de Marcas, remite el expediente a la Direccién

de Asuntos Marcarios Litigiosos, para prosecucion del trdmite de oposicién. =

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se

producivd de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectnado

ningin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la sltima actnacion”,

Que, conforme al detalle del sistema informdtico y, teniendo el expediente a la vista,
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “MIRA MIRA Y ETIQUETA”, CLASE 14, EXPEDIENTE N° 2393892
DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, SOLICITADA POR ZHENYAO LIN CHEN.

Que, ademids el Art. 176 del C.P.C menciona: “Improcedencia: No se producird la
caducidad: inc. c) cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolucion y la demora en
dictarla fuere imputable al Juez o tribunal’. Que, en este sentido, resulta evidente que el expediente
no puede caducar, teniendo en cuenta que no se cumple el plazo legal establecido para la caducidad
de instancia, habida cuenta que; el expediente contaba con una toma de intervencién pendiente y,

recien en fecha 12 de octubre de 2024 la Direccién de Marcas se expide al respecto.-----------rreeeeeeev

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que no se cumple el plazo
procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, teniendo en cuenta que, estaba pendiente la

toma de intervencion.- I

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado el debido impulso
procesal, no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder asf en derecho.------

Por tanto,
LA DIRECTORA DI ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de oposicién
n° 2418999 deducida contra la solicitud de registro de
ETIQUETA”, Clase 14, Expediente ne 2393892 de f
solicitada por ZHENYAO LIN CHEN.

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula, ----- > SRR S

Direccién\de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “GLORIA BONLE Y ETIQUETA”, CLASE 05, OPOSICION N°
2021158, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A.

A 10 5 rr
RCOm 17 FEB 205
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca GLORIA BONLE Y ETIQUETA?”, clase 05,
oposicion N° 2021158 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. oo

Que, en relacidn con el informe de la Actuaria, 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:

o

=5

)
o

W\ @
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. \E’Q
\7, ,
'//1;1
\\ 25 Margarios oz
W‘ .,
Direccién de '\

suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR S.R.L. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GALILEA” CLASE 25.

Asuncién,
5 P
17 F

mm

B 2075
VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR S.R.L. contra LILIANA ARANDA ROJAS sobre
oposicién al registro de marca “GALILEA” clase 25, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “GALILEA”,

solicitada para la clase 25, en base al registro “GALIL” en clase 25, 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 queel

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 reguladasen la propia legislacién

jm vilidos ¢omo el derecho a constituir una marca.

ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico consumidor,

L A> iculo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclu&ivo delamismay a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quien ftsmne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea la clasq en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

\

Pédgina 1de 4



*% GOBIERNODEL | DIRECCION NACIONAL
4 i DEPROPIEDAD
(ﬁ PARAGUAY | irececTUAL

Resolucién D.A.M.L n. ° ‘g_@_g @ 3 6

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR S.R.L. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GALILEA” CLASE 25.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar la marca solicitada GALILEA y la marca registrada GALIL, podemos notar
que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca
oponente. Si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente
importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presenta un inequivoco aire familiar,

lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta

(considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca oponente estin
compuestas por un vocablo. Pero se puede notar, que la palabra con preponderancia es GALIL, y

dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestién.--------------

Que, entre la denominacién solicitada a simple vista que la misma es indefectiblemente

confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos

que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, la solicitud de registro GALILEA pretende proteger productos de la clase 25, tales
como: “Prendas de vestir.” Mientras que el oponente GALIL (registrada) protege TODOS los

productos de la clase 25, tales como: “vestidos, con inclusion de botas, zapatos y zapatillas”. -

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

P g

mismos productos de la clase 25, 1o que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.
1/

Que,\en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusién se vuelve particularmente alto

que los c\msumidores podrian no reconocer diferencias suficientes para distinguir los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR S.R.L. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GALILEA” CLASE 25.

proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcion del
consumidor. La procedencia de la oposicién se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el
interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por

la marca oponente, evitando asf una afectacién negativa en el mercado.

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

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

marca.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retne los requisitos que la hacen
[($3)]

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los Signos que constituyan una reproduccz’o’n imitacion, tradwuccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hecho conocido el signo”.

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

Hrecciénsonsidera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n°® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que corresponde

onfirmar el Dictamen n.° 160/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicién
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR S.R.L. CONTRA LILIANA ARANDA ROJAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GALILEA” CLASE 25.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por OSCAR
S.R.L. contra LILIANA ARANDA ROJAS sobre oposicién al registro de marca

“GALILEA” clase 25, Expediente n° 2138313 solicitada por LILIANA ARANDA
ROJAS.

—_—

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de lafarca “&&QLEA” clase 25,
Expediente n°® 2138313 solicitada por LILIANA ARANIDA ROJAS.

)

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA PATRON SPIRITS
INTERNATIONAL AG(A SWITZERLAND COMPANY) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PYRAT” CLASE 33.

18 FEB 2025

Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: SIGNEURIE DE PEYRAT contra PATRON SPIRITS
INTERNATIONAL AG (A SWITZERLAND COMPANY) sobre oposicién al registro de
marca “PYRAT” clase 33, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “PYRAT”,
solicitada para la clase 33, en base al registro “SIGNEURIE DE PEYRAT” en clase 33, 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.

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

farcaria, ciertas festricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

S

\ \:JJ‘,M ‘ SO N
R l0s Maread! ] \ :( ) )
\\\:._—/,’/ ' Axticulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea la clasen que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA PATRON SPIRITS
INTERNATIONAL AG(A SWITZERLAND COMPANY) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PYRAT” CLASE 33.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar la marca solicitada PYRAT y la marca registrada SIGNEURIE DE
PEYRAT, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra
principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en
pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presenta un
inequivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por

otra) como a la indirecta (considerar gue ambas tienen un mismo origen de produccion).--------------

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca oponente estin
compuestas por un vocablo. Pero se puede notar, que la palabra con preponderancia es PEYRAT,

y dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestién.-------------

Que, entre la denominacién solicitada a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos

que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, la solicitud de registro PYRAT pretende proteger productos de la clase 33, tales
como: “Bebidas alcobolicas (excepto cervezas), espirituosos destilados, ron, tequila, vodka, vino, licores
comprendidos en la clase 33.” Mientras que el oponente SIGNEURIE DE PEYRAT (registrada)

protege TODOS los productos de la clase 33, tales como: “Bebidas alcobdlicas, excepto cervezas;

prepapeciones alcobolicas para elaborar bebidas.”.
4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA PATRON SPIRITS
INTERNATIONAL AG(A SWITZERLAND COMPANY) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PYRAT” CLASE 33.

mismos productos de la clase 33, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusién se vuelve particularmente alto

va que los consumidores podrfan no reconocer diferencias suficientes para distinguir los
productos. Esta situacién justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcion del
consumidor. La procedencia de la oposicién se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el

interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por

la marca oponente, evitando asi una afectacién negativa en el mercado.

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

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para €l 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 retne los requisitos que la hacen
€2

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituvan una reproduccz’o’n imitacion, tradwuccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

e

conogitlo en el Sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ CONTRA PATRON SPIRITS
INTERNATIONAL AG(A SWITZERLAND COMPANY) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “PYRAT” CLASE 33.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que corresponde
confirmar el Dictamen n.° 620/22 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por PEDRO
RAMON PEYRAT ORTIZ contra PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG (A
SWITZERLAND COMPANY) sobre oposicién al registro de marca “PYRAT” clase 33,
Expediente n° 1535891 solicitada por PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG (A
SWITZERLAND COMPANY).

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la pfarca “P I clase 33,
Expediente n° 1535891 solicitada por PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG (A
SWITZERLAND COMPANY).

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /‘[ \ )

\

IYI ALVARENG
Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUSTRIA TABAK GMBH CONTRA COMPANIA DE TABACOS
MONTECARLO S. A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MEMPHIS” CLASE 34.

Asuncién, 18 FEB 2025
VISTO:

El expediente caratulado: AUSTRIA TABAK GMBH contra COMPANIA DE
TABACOS MONTECARLO S. A. sobre oposicion al registro de marca “MEMPHIS” clase 34,

y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “MEMPHIS”,
solicitada para la clase 34, en base al registro “MEMPHIS” en clase 34, por lo que corresponde a

esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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 congo lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

;ﬁ@stmgulr produ\ctos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas enla propla legislacion

! Axticulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quien|lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUSTRIA TABAK GMBH CONTRA COMPANIA DE TABACOS
MONTECARLO S. A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MEMPHIS” CLASE 34.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar la marca solicitada MEMPHIS y la marca registrada MEMPHIS, podemos
cotejar que de las semejanzas ortogrificas se genera una similitud ortografica y fonética, debido a
que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan
ambas podria causar confusién en el publico consumidor. Y, desde este punto de vista, presenta
un inequivoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (fomar una marca por

otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).---------------

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca oponente estin
compuestas por un vocablo. Pero se puede notar, que la palabra con preponderancia es

MEMPHIS, y dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en

cuestion.

Que, entre la denominacién solicitada a simple vista que la misma es indefectiblemente

confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos

que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, la solicitud de registro MEMPHIS pretende proteger TODOS los productos de la
clase 34, mientras que el oponente MEMPHIS (registrada) protege productos de la clase 34, tales

como: “Tabaco, ya sea manufacturado o en bruto, tabacopara fumar, tabaco para pipa, tabaco para

co para masticar, tabaco en polvo, cigarrillos, cigarros, cigarritos, substancias para
[furpar vendidadseparadas o mezcladas con tabaco, ninguna para propdsitos medicinales o curativos,

¢, articulos para fumadores incluidos en la clase 34, papeles para cigarrillos, pitillos para

cigaxrillos y cerillas’.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUSTRIA TABAK GMBH CONTRA COMPANIA DE TABACOS
MONTECARLO S. A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MEMPHIS” CLASE 34.

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

mismos productos de la clase 34, lo que nos da la pauta que la oposicidn sea declarada

procedente.

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusién se vuelve particularmente alto

va que los consumidores podrfan no reconocer diferencias suficientes para distinguir los

productos. Esta situacion justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcion del
consumidor. La procedencia de la oposicidn se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el
interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por

la marca oponente, evitando asi una afectacién negativa en el mercado.

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

marca.

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
regist, Grse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
a l?tqmcz'a’n htra nscripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
coanz’do\\en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

productos o servicos a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AUSTRIA TABAK GMBH CONTRA COMPANI{A DE TABACOS
MONTECARLO S. A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MEMPHIS” CLASE 34.

confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hecho conocido el signo”.

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

confirmar el Dictamen n.° 84/24 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
AUSTRIA TABAK GMBH contra COMPANIA DE TABACOS MONTECARLO
S.A sobre oposicién al registro de marca “MEMPHIS” clase 34, Expediente n® 1905602

solicitada por COMPANIA DE TABACOS MONTECARLO S. A.
~ N

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mafca “MEMPHIS” clase 34,
Expediente n® 1905602 solicitada por COMPANIA DE TABACOS MONTECARLO

rd

S.A.
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / !/ ) )
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC. CONTRA RODRIGO FRETES QUINTANA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MANZANACASE” CLASE 09,

Asuncién, 18 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC. contra RODRIGO FRETES QUINTANA
sobre oposicion al registro de marca “MANZANACASE? clase 09, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se¢ promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
“MANZANACASE”, solicitada para la clase 09, en base a la solicitud de registro “APPLE”, por

lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son 0 no confundibles.-------------r----

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

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

siempre por el interés general.

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

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladasen la propia legislacion

exclusivo de la mismay a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra

quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pyeda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sealac se en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC. CONTRA RODRIGO FRETES QUINTANA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MANZANACASE” CLASE 09,---mmmemv

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, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el publico consumidor,

analizando el campo ortogréfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “MANZANACASE”
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente
. “APPLE?, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en

los planos fonético, visual y conceptual.

Que, que la marca solicitada en autos, MANZANA, corresponde a la palabra en espanol
que es traducida al inglés como APPLE, palabra que corresponde tanto a la afamada marca

APPLE, como a su nombre comercial. Es decir, se produce una confusién ideolégica dado que las

palabras MANZANA / APPLE aluden a un mismo concepto. El concepto de la “manzana”, en
relacién a productos la clase 9 como los teléfonos méviles y sus carcazas, estd fuertemente arraigado

en la mente de los consumidores a los productos elaborados por la oponente con las marcas
APPLE. --

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas

MANZANACASE (solicitada) y APPLE (oponente) existen posibilidades de confusién entre

‘ las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual, ideolégico y fonéticamente
similares, lo que podria causar confusién en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el andlisis

de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde

este punto de vista, presentan un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la

ismo origen de produccién). --

1 forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la

o redne las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC. CONTRA RODRIGO FRETES QUINTANA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MANZANACASE” CLASE 09,

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

marca.

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

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

alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
[($3)]

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccz'o'n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR APPLE INC. CONTRA RODRIGO FRETES QUINTANA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MANZANACASE” CLASE 09,

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

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

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

confirmar el Dictamen n.° 372/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asf en derecho. =

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por APPLE
INC. contra RODRIGO FRETES QUINTANA sobre oposicién al registro de marca
“MANZANACASE” clase 9, Expediente n° 2132081 solicitada RODRIGO FRETES
QUINTANA.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
clase 9, Expediente n° 2132081 solicitada RODRIGO F

rca “MANZANACASE”
QUINTANA--rermeees

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL
CONTRA JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “MERCO BLACK EDITION” CLASE 34.

Asuncidn, 18 E-ES 2(]25

VISTO:

El expediente caratulado: MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra
JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ sobre oposicién al registro de marca “MERCO BLACK
EDITION?” clase 34, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “MERCO BLACK
EDITION?, solicitada para la clase 34, en base al registro “MERCK SENORO?” en clase 35 y
MARLBORO GOLD en clase 34, 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 ala 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 porel interésigeneral.

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

icciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

avigbilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o

\
registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma'ya ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL
CONTRA JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “MERCO BLACK EDITION” CLASE 34.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el ptblico consumidor,

‘ analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.-—--

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “MERCO BLACK
EDITION” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las
marcas oponentes “MARLBORO GOLD”, y “MERCK SENORO” se percibe que entre las
mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual.

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas MERCO BLACK
EDITION (solicitada) y MARLBORO GOLD y MERCK SENORO (oponentes) existen
posibilidades de confusién entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y
fonéticamente similares, lo que podria causar confusién en el mercado. Pero, si bien tiene
importancia el anilisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visién
de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de familia, lo que puede

. llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que

ambas tienen un mismo origen de produccién).

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la

marca solieitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicion en el plazo legal
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL
CONTRA JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “MERCO BLACK EDITION” CLASE 34.

Resolucién D.A.M.L n.

69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa
en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la oposicién. Esto
refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

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

alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existir4 el riesgo de

asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retne los requisitos que la hacen

«W:»

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los Signos que constitwyan una reproduccz'o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o tra nscripeion total o pa rcial de SLgNnos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

. productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hecho conocido el signo”. -

deducigda pogorresponder asi en derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL
CONTRA JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “MERCO BLACK EDITION” CLASE 34.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
MERCK KGAA Y PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra JUAN CARLOS RIOS
RAMIREZ sobre oposicién al registro de marca “MERCO BLACK EDITION? clase 34,
Expediente n° 1348755 solicitada por JUAN CARLOS RIOS RAMIREZ .-------------oeo--

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “MERCO BLACK

EDITION” clase 34, Expediente n° 1348755 solicitada/por/mCARLOS RIOS
RAMIREZ.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. m \’
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A CONTRA LUCIANO
AGUSTIN AVILA FERREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MILDRONATE” CLASE 05.

Asuncién. 1§ FEB 2023

VISTO:
El expediente caratulado: RINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE

SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A contra LUCIANO AGUSTIN
AVILA FERREIRA sobre oposicién al registro de marca “MILDRONATE” clase 05, y;-----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca
“MILDRONATE”, solicitada para la clase 05, en base a las marcas “MILDRONATE” en clase
05 y MIDRIL en clase 05, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o

no confundibles.

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

momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el

sigho no se entre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando

siempyé por el inter¥s general.

Que, tal conjo lo expresa el Art. 1dela Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

- p@; ._Slisti puir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion
margaria fiertas regtricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

‘ticulo 15°.- El'Yégistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclysivo de la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quien\lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pukda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios cualquiera
sea la cla$e en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A CONTRA LUCIANO
AGUSTIN AVILA FERREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MILDRONATE” CLASE 05.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el publico consumidor,

analizando el campo ortogréfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.---

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “MILDRONATE” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes
“MILDRONATE”, y “MIDRIL” se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas MILDRONATE
(solicitada) y “MILDRONATE?”, y “MIDRIL (oponentes) existen posibilidades de confusién
entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo
que podrfa causar confusién en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el andlisis de las partes
de los signos en pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de
vista, presentan un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusion directa

(tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de

produccién).

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

distj \ovcdad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A CONTRA LUCIANO
AGUSTIN AVILA FERREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MILDRONATE” CLASE 05.

69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa
en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la oposicién. Esto
refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

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

alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
W2

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan una reproduccz'o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o sim ilar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manerao medio por el cual se hubiese
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE
SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A CONTRA LUCIANO
AGUSTIN AVILA FERREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“MILDRONATE” CLASE 05.

confirmar el Dictamen n.° 502/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
GRINDEKS, JOINT STOCK COMPANY Y VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A contra LUCIANO AGUSTIN AVILA
FERREIRA sobre oposicion al registro de marca “MILDRONATE” clase 05, Expediente
n° 1632890 solicitada por LUCIANO AGUSTIN AVILA FERREIRA.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la parca“MILDRONATE”
clase 05, Expediente n° 1632890 solicitada por LUCJANO AG TIN AVILA

FERREIRA.

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

2, X/
g, R
\. 54 arcarios v

cton dé Asuntos Marcarios Litigiosos

—
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NR CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION
CONTRA JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “NARCISO” CLASE 35.

Asuncién, ) A
16 fey 4B
VISTO:
El expediente caratulado: NR CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ
CORPORATION contra JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA sobre oposicién al registro
de marca “NARCISO” clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “NARCISO?,
solicitada para la clase 35, en base a la solicitud de registro “NARCISO RODRIGUEZ”, 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. -

" Articulo 15°.- E@stro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusivo de lamisma'y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pucda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea la clas\tf en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NR CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION
CONTRA JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “NARCISO” CLASE 35.

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

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, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el pablico consumidor,

analizando el campo ortogréfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “NARCISO” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente

“NARCISO RODRIGUEZ”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas NARCISO
(solicitada) y NARCISO RODRIGUEZ (oponente) existen posibilidades de confusién entre las
mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que
podria causar confusién en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de
los signos en pugna, lo que realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de
vista, presentan un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa
(tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de

produccién). -

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

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NR CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION
CONTRA JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “NARCISO” CLASE 35.

en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la oposicidn. Esto
refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

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

alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existir4 el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retne los requisitos que la hacen

[($32]

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

Que, en tal contexto queda comprobado cue la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una rcprodmcz’o’n imitacion, tradwuccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hecho conocido el signo”.

Pigina 3 de 4




# * GOBIERNO gL | DIRECCION NACIONAL
i | DE PROPIEDAD
£ PARAGUAY  ivtecrctuar

Resoluciéon D.A.M.L n. ° @ Q @ 5 é‘ z

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NR CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION
CONTRA JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “NARCISO” CLASE 35.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por NR
CLASS 3, LLC Y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION contra JORGE
DAMIAN RAMIREZ MEDINA sobre oposicién al registro de marca “NARCISO” clase
35, Expediente n® 1603809 solicitada por JORGE DAMIAN RAMIREZ MEDINA..-----

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marc
Expediente n® 1603809 solicitada por JORGE DAMIAN

‘NARCISO” clase 35,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

*: ‘/(‘0.)‘ . :
N rearis
Direccié
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA MEDICAL
INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAXODOL, CLASE 05.----------

Asuncion, 19 FEB 2025
VISTO:

. El expediente caratulado:. LABORATORIOS BAGO S.A. contra MEDICAL
INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO. sobre
oposicién al registro de la marca, ‘NAXODOL, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 05, en base a la marca DIOXADOL en la clase 05, por lo que corresponde

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

(Que, en us

ento de analizar

o\ﬁ;las atribyciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al

oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

Articulo 15°

.f El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

4y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

exclusivo de la
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
Lua]qukra sea la clase 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 LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA MEDICAL
INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NAXODOL, CLASE 05.----------

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un andlisis minucioso
entre las denominaciones en pugnas esta Direccién es del criterio que las marcas NAXODOL
(solicitada) y DIOXADOL (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una
coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de confusién alguno entre las
denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el suffjo DOL ello no demuestra que
las mismas causardn confusién al publico consumidor, tomando en cuenta que las mismas
producen una visién de conjunto distintas entre si, por lo que no habrd asociacién entre ellas,
como asf también mencionar que dicho prefijo DOL es de uso comun para la clase 05, existiendo
innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas

se diferencian entre si, ya sea grifica, ortogrifica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a

generar una impresion general distinta e inequivoca de cada una de las marcas.

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
doctpina y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual

pogibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas en su

ONNNTO V NO por $us elementos aislados.
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Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos

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

consumidor.

Que, tanto la particula DOL es de uso comin en denominaciones farmacéuticas para

marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre

palabras o silabas de uso comun.

Que, asimismo, se observa que el prefijo de ambas marcas (NAXO y DIOXA) introduce
elementos distintivos adicionales que resultan ficilmente identificables por el consumidor medio,
quien estd acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en funcién de pequenias
variaciones fonéticas y grificas, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualizacién
que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre NAXODOL y DIOXADOL
es viable sin riesgo de confusién o perjuicio. En consecuencia, las marcas pueden coexistir
pacificamente en el mercado sin afectar los derechos de las partes involucradas ni generar error o

asociacion indebida entre los consumidores. =

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "NAXODOL" y

"DIOXADOL" no presentan riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no

representa ningun inconveniente legal.
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adaptable garantiza que la clasificacién sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el

dmbito de la salud, fomentando asi un sistema de registro mds eficaz y alineado con las

necesidades dindmicas de la industria.

Que, al profundizar en las diferencias entre NAXODOL y DIOXADOL, se aprecia que

las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como auditivo. La doctrina yla

jurisprudencia marcaria ensefian que el andlisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando

el impacto conjunto guec generan en los consumidores, Yy no a partir de elementos aislados. En

este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el sufijo "DOL", las diferencias
grificas, ortogrificas y fonéticas entre BIOPRO y BIOTROP son suficientes para evitar
cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresién general claramente

diferenciada.

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto geneval 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 no son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
mpaa’dad de discviminar entre signos que, aun compam'endo una raiz comin, presentan mﬁa’mt&c
diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comiin en productos farmacéuticos. y por lo

tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos

_Que, se putde notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
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articulo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que redne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 460/22 emitido por la

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar ala 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
LABORATORIOS BAGO S.A. contra MEDICAL INTERNATIONAL
LABORATORIES CORPORATION S.A. O MINTLAB CO. s
registro de la marca, NAXODOL clase 05, Expediente n°
MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES
MINTLAB CO. :

: e oposicién al
29955 soljcitada por

YI ALVARE AREZ

Directora
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CASSARA SRL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FLUTIVENT,
CLASE 05.

Asuncién, 19 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: V'Y T FARMA S.A. contra LABORATORIO PABLO
CASSARA SRL sobre oposicién al registro de la marca FLUTIVENT, clase 05, Y. e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca FLUTIVENT

solicitada para la clase 05, en base a la marca FLUTIVILAM en la clase 05, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 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.

Rue, tal como lo ¢xpresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
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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. --

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada FLUTIVENT y la marca oponente FLUTIVILAM

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

que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

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

mercado.

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas FLUTIVENT y
FLUTIVILAM, (FLUTI) dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para

inducir u usion en el publico consumidor.

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

ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

canjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva v no simultdnea v, el resultado que

artoje lal visién en (Z)niunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

osibilidad d€ cofifusidn entre las mismas. Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto

\
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CLASE 05.

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

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el mismo prefijo en comun, también es

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusidn, y en ningiin momento

podrdn acarrear inconvenientes al puiblico interesado puesto que tanto la solicitud acompania al
elemento comun otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comun con la marca registrada. ------------r--eeeo

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

vocablos de fantasfa evocan una idea diferente en la mente del consumidor. que es otro punto a

tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

mismo.

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

“de uiasensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

r. Ferndndez Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pag. 199.
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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, ademds de considerar que la existencia de partes

comunes No constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que, también es importante destacar la situacién particular de los productos comprendidos
en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos,
veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza por su flexibilidad y
amplitud, lo cual exige un andlisis minucioso y detallado en cada solicitud de registro, con el fin
de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y farmacéutico. Tal
enfoque adaptable permite que la clasificacién en esta clase refleje adecuadamente los avances y
desarrollos que surgen en el dmbito de la salud, incorporando nuevos productos y tecnologfas.
Este enfoque no solo contribuye a un sistema de registro mds eficiente, sino que también asegura
que el sistema esté alineado con las demandas cambiantes y especificas de la industria, facilitando

un mercado transparente y seguro para los consumidores y profesionales de la salud.-----------------

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 redne los requisitos de novedad, especialidad y
alidad.

Que, la myrca solicitada retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como;

la fuetza distintiva} novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
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Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al ptblico consumidor debido a que la solicitud de registro reune los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 558/24 emitido por la

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

derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por V
Y T FARMA S.A. contra LABORATORIO PABLO CASSARA SRL sobre oposicién
al registro de la marca FLUTIVENT, clase 05, Expediente n° 2244148 solicitada por
LABORATORIO PABLO CASSARA SRL.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de tramites deda solicitud de registro de la
marca FLUTIVENT clase 05, Expediente n° 2244148 sgli€itada\por LABORATORIO
PABLO CASSARA SRL

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /N ) ﬂ<
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MAIDANA MARIN CONTRA JOSE
MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INVERTERRA PARAGUAY, CLASE 36.

Asuncion, 19 FEB 2025
VISTO:
El expediente caratulado: FRANCISCO JAVIER MAIDANA MARIN contra JOSE

MARTIN MORINIGO MEZA sobre oposicién al registro de marca “INVERTERRA
PARAGUAY” clase 36, y;

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “INVERTERR A
PARAGUAY”, solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca INVERTERRA
SERVICIOS INMOBILIARIOS TU SUENO CUMPLIDO (SLOGAN) en clase 36; por lo

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

exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra \quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sig& que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiery sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

\
\
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MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INVERTERRA PARAGUAY, CLASE 36.

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

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

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

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

marca previstas enla LCy de Marcas.

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“INVERTERRA PARAGUAY” y la marca oponente “INVERTERRA SERVICIOS
INMOBILIARIOS TU SUENO CUMPLIDO (SLOGAN)” encontramos similitud manifiesta
en el plano fonético, gramatical y visual, ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente
en su denominacién principal (fuerte) INVERTERRA. La adicién de la palabra (PAR AGUAY),

no aporta ningun tipo de distintividad y novedad, dado que de igual forma se obtiene una misma

idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre sf.-

Que al analizar las marcas solicitada INVERTERR A PARAGUAY e INVERTERR A
SERVICIOS INMOBILIARIOS TU SUENO CUMPLIDO (SLOGAN) oponente, podemos

notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la

xOponente (INVERTERRA). Si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos
pugna, lo quy
)

marc

realmente importa es la visién de conjunto. Y, desde este punto de vista,

gresentan un inequy ede llevar tanto a la confusién directa (tomar una

por otra) comjo a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).-
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Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evalta teniendo en cuenta cémo las marcas serdn pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza tin andlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, en muchas ocasiones, se guia por la impresion auditiva que le genera la marca. En este
sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce
“...cuando la pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente
de las diferencias grificas que puedan existir”. Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la
forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte
considerable del publico consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la
pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente del consumidor promedio,

es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la coexistencia de las marcas no es

posible.---

Que ademds, el solicitante pretende el registro de la marca en la misma clase 36 (servicios
inmobiliarios) a la del oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusién/asociacién por parte
del publico consumidor, por lo tanto, es criterio de esta Direccidn que las marcas en pugna no

contienen suficientes elementos diferenciadores y podrian inducir a la confusién e incluso

produciria la dilucién de la marca oponente.

Que, tras el anilisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que
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MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INVERTERRA PARAGUAY, CLASE 36.

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 und reproduccio’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que corresponde
confirmar el Dictamen n° 513/24 de la jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS '
RESUELVE: &j/

Articulg 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por

SCO JAVIER MAIDANA MARTIN contra JOSE MARTIN MORINIGO
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MAIDANA MARIN CONTRA JOSE

MARTIN MORINIGO MEZA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
INVERTERRA PARAGUAY, CLASE 36.

PARAGUAY” clase 36, Expediente n° 2360995 solicita
MORINIGO MEZA.

Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula. ( ) //

Articulo 2.- RECHAZAR, la solicitud de registro de la magpca “INVERTERR A
por JOSE MARTIN

/A Directora

-Direccidnyde Asuntos Marcarios Litigiosos
1‘*\{: ~ ,/

N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO
AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE
CONCEPCION Y ETIQUETA, CLASE 44.

Asuncidn, 1 9 FEB 2025
VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO MBARETE S.A. contra EMILIO FEDERICO
AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO sobre
oposicién al registro de marca “CAMPO MBARETE CONCEPCION Y ETIQUETA” clase
44,y;

CONSIDERANDO:

ION Y ETIQUETA?, solicitada para la clase 44, en base al registro de la

tTE en clase 44; por lo que corresponde a esta Direccidén determinar si

- El reg@ie una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

jercer ante los Srganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO
AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE
CONCEPCION Y ETIQUETA, CLASE 44.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“‘CAMPO MBARETE CONCEPCION Y ETIQUETA” y la marca oponente “GRUPO
MBARETE” encontramos similitud manifiesta en el plano fonético, gramatical y visual, ya que la
marca solicitada reproduce a la marca oponente en su denominacién principal (fuerte),
MBARETE. La adicién de otras palabras como CAMPO 9y CONCEPCION, no aporta ningtin
tipo de distintividad y novedad, dado que de igual forma se obtiene una misma idea entre ambas,

lo cual las hace totalmente confundibles entre si. -

Que, asi también al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es
evidente gue eXiSt@\ una semejanza sustancial. La marca GRUPO MBARETE registrada en la
clase 44 protege servicios tales como: “‘Servicios veterinarios, tratamientos de bigiene para
animales, cria y engorde de animales, explotaciones agricolas, inseminacion artificial, servicios

de dsesoyia y consultorfa en materia de ganados y del agro”. Por otro lado, la marca solicitada
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO
AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE
CONCEPCION Y ETIQUETA, CLASE 44.

Resolucién D.A.M.L n.

CAMPO MBARETE CONCEPCION en la clase 44, protege servicios tales como: “Terapia
asistida con animales [zooterapia]; alquiler de animales para pastar; servicios de control de plagas
para la agricultura, la acuicultura. la horticultura Y la silvicultura; servicios de reforestacion;
servicios de acuicultura; cuidado [aseo] de animales; pulverizacion aérea o terrestre de
fertilizantes y otros productos quimicos para uso agricola; asistencia veterinaria; alquiler de
equipos agricolas; alquiler de material para explotaciones agricolas; horticultura; cria de

animales’. La similitud de los sectores y la naturaleza de los servicios es considerable, lo que lleva

a_concluir que ambas marcas no pueden coexistir pacfﬁcamente, ya_que podn’an generar

confusidn entre los consumidores

Que al analizar las marcas solicitada CAMPO MBARETE CONCEPCION Y
ETIQUETA y GRUPO MBARETE oponente, podemos notar que entre las denominaciones la

marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (MBARETE). Si bien

tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la

visién de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire familiar, lo que

puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta

(considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta

similitud se evaltia teniendo en cuenta cémo las marcas serdn pronunciadas por el consumidor

promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, ep muchas\ocasiones, se guia por la impresion auditiva que le genera la marca. En este

sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce

\

fuando la pronungiacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO
AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE
CONCEPCION Y ETIQUETA, CLASE 44.

de las diferencias grificas que puedan existir”. Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la
forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte
considerable del publico consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la

pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente del consumidor promedio,
. ,

es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la coexistencia de las marcas no es

posible.

Que ademis, el solicitante pretende el registro de la marca en la misma clase a la del
oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusién/asociacién por parte del pablico consumidor,
por lo tanto, es criterio de esta Direccidén que las marcas en pugna no contienen suficientes

elementos diferenciadores y podrian inducir a la confusién e incluso produciria la dilucién de la

marca oponente.

Que, tras el anilisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que
claramente hay riesgo de confusién ya que en el caso de autos se constatd la posibilidad de que la
solicitud de autos pueda inducir a confusién o asociacidn, directa o indirectamente, con relacién

' 2 la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

comun.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO
AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE
CONCEPCION Y ETIQUETA, CLASE 44.

conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso ¥ registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signo”.

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

confirmar el Dictamen n°® 403/24 de la jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder as{ en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GRUPO MBARETE S.A. contra EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VER A
Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO sobre oposicién al registro de
marca “CAMPO MBARETE CONCEPCION Y ETIQUETA” clase 44, Expediente n°
2360888, ~golicitada por EMILIO FEDERICO AGUSTIN MORENO VERA Y
RACIELANOEMI SERRANO FIGUEREDO .

Articulo 2.- RECHAZAR, la solicitud de registro de la marca “CAMPO
MBARETE CONCEPCION Y ETIQUETA” clase 44, Expediente n° 2360888
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA EMILIO FEDERICO
AGUSTIN MORENO VERA Y GRACIELA NOEMI SERRANO FIGUEREDO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPO MBARETE
CONCEPCION Y ETIQUETA, CLASE 44.

solicitada por EMILIO FEDERICO AGUSTIN M%‘é\o VERA Y\X/RACIELA
NOEMI SERRANO FIGUEREDO.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. rﬁ ( ?j///
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
ACCION DEDUCIDA POR KIN, INC CONTRA BIG S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CROFT & BARROW, CLASE 25.

Asuncion, 1 9 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: KIN INC contra BIG S.A. sobre oposicion al registro de
marca “CROFT & BARROW?” clase 25, y;

® CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “CROFT &
BARROW?, solicitada para la clase 25, sobre la marca extranjera CROFT & BARROW clase 25
respectivamente, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al

momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo ng-Se enquentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando giempre por &l interés general.

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

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

excliisivo de la mi

oants
TAvticulo 15°.- El registpé de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
Vae

jercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KIN, INC CONTRA BIG S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CROFT & BARROW, CLASE 25.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. --

Que, atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, y si bien es cierto que
cuenta con registros extranjero, no es menos cierto que el solicitante ya cuenta con un derecho
adquirido sobre la marca en pugha en nuestro pais con Registro N° 409822 clase 35
(Importacion, exportacion, representacion, comercializacion de prendas de vestir,
calzados, accesorios en general), por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respectaala
presente solicitud cuenta con la prelacién y no hay impedimentos para que su solicitud sea

aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su

Que, la solicitud de registro en cuestion pretende proteger productos de la clase 25,

especificamente: “Prendas de vestir”. Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro

como la va registrada estdn relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a

prendas de vestir.

Que, se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la

denominacidn, siendo asf la cuestién, nos queda claro que el solicitante s6lo pretende ampliar el

dmbito de proteccién de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es

perfectamente viable su proteccién.

Que, conformye a los argumentos expuestos notamos que el solicitante no podria lesionar
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR KIN, INC CONTRA BIG S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CROFT & BARROW, CLASE 25.

Que, cabe resaltar que: el Articulo 6 quinquies del Convenio de Parfs y reconocido en el
Articulo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: E/ propietario de una marca de productos
0 servicios inscripta en el extranjero, gozard de las garantias que esta ley le otorga, una vez registrada
en el pais, la cual la marca oponente no tienes ningun registro con la denominacién CROFT &
BARROW, que lo avale en este pafs, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que

no existe con prelacién una marca registrada con anterioridad al de la solicitante, lo que nos dala

pauta que no hay ningL’m impedimento para coexistir las marcas entre si.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
regmmm’ como marcas los szgnos que comtz'myan una reproduca’o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conoctdo en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuersa distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese hecho conocido el signo”.

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

corresponde confirmma

el Dictamen n°® 609/2024 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar

ala oposiciép deducida por torresponder asi en derecho. --

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
' RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
ACCION DEDUCIDA POR KIN, INC CONTRA BIG S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CROFT & BARROW, CLASE 25.

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
KIN, INC contra BIG S.A. sobre oposicién al registro de marca “CROFT & BARROW
clase 25, Expediente n°® 2279935, solicitada por BIG S.A.

Articulo 2.- DISPONEF; la prosecucion de trdmites de la solicitud de registro de la
marca “CROFT & BARROW?” clase 25, Expediente ?227
S.A.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ,\/

S
- & ;
S At A
S AREZ
ER .
’w%/ Nogas 7 Directora
&) : 4 . .
%Dr‘o{ﬁfﬁu };/de Asuntos Marcarios Litigiosos

—
——
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAX LABS, INC. CONTRA LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAXLABS” CLASE 34,

Asuncidn, 4.9 £rp s

VISTO:

El expediente caratulado: PAX LABS, INC. contra LUIZ MIGUEL WROBEL
GUARILHA sobre oposicién al registro de marca “PAXLABS” clase 34, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “PAXLABS”,
solicitada para la clase 34, en base al registro extranjero “PAX” en clase 34, por lo que corresponde

a esta Direccidon 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 queel

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 dela Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven

para distinguipproductqs o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacion

marcaria, giertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

) Ar\g’(culo 15°.- El réglgx& de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quien fe\sione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea la clasé en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAX LABS, INC. CONTRA LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAXLABS” CLASE 34—

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

marca previstas enla L€y de Marcas.

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el publico consumidor,

analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones .----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “PAXLABS” se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente “PAX”, se

percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos

fonético, visual y conceptual.

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las PAXLABS (solicitada) y
PAX (oponente) existen posibilidades de confusién entre las mismas, podemos notar que las
denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podria causar confusion en el
mercado. Pero, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco

aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como

alaindirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién).

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

marca.

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién en el plazo legal

estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en el Art. 68 y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAX LABS, INC. CONTRA LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAXLABS” CLASE 34.-——————--

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién 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.

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 transcripcidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signoola dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio porel cual se hubiese

hecho conocido el signo”.

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

confirmar el Dictamen n.° 112/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
BPIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por PAX
! contra LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA sobre oposicion al registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAX LABS, INC. CONTRA LUIZ MIGUEL WROBEL GUARILHA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PAXLABS” CLASE 34.

de marca “PAXLABS” clase 34, Expediente n® 1719818 solicitada por LUIZ MIGUEL
WROBEL GUARILHA.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA [LITDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GIRASSOL Y ETIQUETA, CLASE
30.

Asuncion, 28' FER 2075
VISTO:

El expediente caratulado:~ CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA
‘ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA ITDA. sobre oposicién al
registro de la marca GIRASSOL Y ETIQUETA clase 30, y.

¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca GIRASSOL Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca ACEITE DE GIRASOL MIR ASOL
en la clase 29, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

so de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
ento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

signd no se encfientre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

exclisivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquie 51 sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidén entre ellos.

]
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LIDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GIRASSOL Y ETIQUETA, CLASE

30.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite 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 observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca ACEITE DE GIRASOL MIR ASOL registrada en la
clase 29 protege productos zales como: “aceites, grasas comestibles, carne, pescado, aves, frutas y
legumbres entre otros”. Por otro lado, la marca solicitada GIRASSOL Y ETIQUETA en la clase
30, protege exclusivamente productos tales como: “Obleas y galletitas’. La diferencia de los

sectores v la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas

marcas pueden coexistir pacificamente sin generar confusién entre los consumidores, ---------------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos
marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al

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

enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

epfoca especificamiente en productos como aceites, mientras que GIRASSOL solicitada en la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GIRASSOL Y ETIQUETA, CLASE
30.

diferenciacién entre ambas marcas. Ademds, el publico objetivo de cada marca es claramente

distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas GIRASSOL Y
ETIQUETA, solicitada en la clase 30 y ACEITE DE GIRASOL MIRASOL, registrada en la
clase 29, debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por
las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos
por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que

pueden eventualmente justificar su rechazo.

Que, La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando

los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad v publico obietivo. En este caso, los

productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite

su convivencia sin generar riesgos de confusidn o asociacién errénea.

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada GIRASSOL cuenta, con una etiqueta
que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Asi podemos

hacer énfasis al visualizar la tipograffa u otros aspectos grficos que hacen que la etiqueta sea
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LIDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GIRASSOL Y ETIQUETA, CLASE
30.

SOLICIT:ADA OPONENTE

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

articulo 2° de la Ley de marcas n 2 1.294/98, y que reune los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.

Que, la marca solicitada 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, 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 reune los
elemgﬂt/és difét@\nciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, co\}\secuentement’é, corresponde confirmar el Dictamen n° 121/24 emitido por la

atura de Seguncﬁ Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO BE LA MARCA GIRASSOL Y ETIQUETA, CLASE
30.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo .- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS FUCHINA LTDA. obre oposicién al registro de la marca GIRASSOL Y
ETIQUETA clase 30,.- Expediente n° 2281051 solicitada por INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA .

.

AN

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trémites de | solicitud‘ registro de la
marca GIRASSOL Y ETIQUETA clase 30, Expediente/n°® 2281051 $olicitada por
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

»
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAULO ENRIQUE NORMANDIA GONCALVES CONTRA
ROMAN HILDEGARD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA, CLASE 41.

Yol Tnt

Asuncidn, ZU FED 9nar
reo 2075

VISTO:

El expediente caratulado: PAULO ENRIQUE NORMANDIA GONCALVES contra
ROMAN HILDEGARD sobre oposicién al registro de marca “FUEGOS ARTIFICIALES
PIROFUEGOS Y ETIQUETA” clase 41, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “FUEGQOS
ARTIFICIALES Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca
FOGOS PIROSHOW clase 13,#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 anahzar la op051c1on a la solicitud de reg1stro de una marca, se debe considerar que

' Articulo 15°.- @stro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
&xclusivo de la mist y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cqntra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otfo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAULO ENRIQUE NORMANDIA GONCALVES CONTRA
ROMAN HILDEGARD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA, CLASE 41.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS' Y
ETIQUETA y FOGOS PIROSHOW oponente, se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas
existen elementos que las hacen muy semejantes en los planos fonético, visual y conceptual lo que
puede llevar tanto a la confusién directa (fomar una marca por otra) como a la indirecta

(considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA” y la marca oponente “FOGQOS
PIROSHOW?” encontramos similitudes idénticas en la denominacién ya que (FOGOS
PIROSHOW) traducido al espafiol es (FUEGOS ARTIFICIALES) que el solicitante tiene
inserta en la denominacién solicitada provocando que dichas marcas sean muy confundibles

entre si, existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/o asociacién.

Que, si bien el solicitante manifiesta que no existe relacién de clases, es importante
mencionar que; la denominacién del solicitante hace alusién a “FUEGOS ARTIFICIALES”,
dicho de esta manera notamos que podria acarrear confusién con los productos del oponente,

teniendo en cuenta que la descripcion de producto menciona: “Exclusivamente, fuegos artificiales

y pirotécméco
2
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAULO ENRIQUE NORMANDIA GONCALVES CONTRA
ROMAN HILDEGARD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA, CLASE 41.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
[<($H]

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

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

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

hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por tltimo corresponde hacer mencién parte de la doctrina del doctrinario Jorge
Otamendi: “El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas

confundible, por ello en el cotejo debe estarse mds a las semejanzas que a las diferencias, ya que

estas han de provocar la confusién.

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

vocar el Dictamen n.° 373/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAULO ENRIQUE NORMANDIA GONCALVES CONTRA
ROMAN HILDEGARD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA, CLASE 41.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por PAULO
ENRIQUE NORMANDIA GONCALVES contra ROMAN HILDEGARD sobre
oposicién al registro de marca “FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y

ETIQUETA” clase 41, Expediente n°® 2286461 solicitada por ROMAN
HILDEGARD.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA” clas
solicitada por ROMAN HILDEGARD.

L
Articulo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. /\[ ( /

la marsa “FUEGOS

,‘\Expediente ° 2286461

Directora

suntos Marcarios Litigiosos

\

\

\

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RAPPI $.A.S: CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RAPIDITO Y ETIQUETA”
CLASE 09

~No

e |
-T™

—m

(& o)
™~

D
~>
(&5 |

Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: RAPPI S.A.S. contra DAVID EDSON SANTOS DE
‘ HOLANDA sobre oposicién al registro de marca “ RAPIDITO Y ETIQUETA” clase 09, y;------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “RAPIDITO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca RAPPI en la clase 09 y
otros respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

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

. . . ’,‘ > . . . .
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

\\iﬁfr!arc;—\:‘m\.‘t ( \\
=====""1 Qrticulo 15°.- E[ registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
g Y

exclusivo de la mis

y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RAPIDITO Y ETIQUETA”
CLASE 09 -

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado ¢l cotejo marcario entre la denominacién solicitada “RAPIDITO? se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposicion RAPPI, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético; visual y conceptual.

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

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

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

0posicib ﬁ."Es;\o refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RAPIDITO Y ETIQUETA”
CLASE 09

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

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacidn solicitada no retne los requisitos que la hacen
[($P)

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

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

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

interés en sustentar la oposicion.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reprodmcz’o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confmz'o'n 0 un riesgo de asociacion con ese tercero, o sz'gm_'ﬁque un dprovecbamz'mto de la notoriedad
del signo o la dilucion de su Sfuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo xpresado'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 RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RAPIDITO Y ETIQUETA”
CLASE 09

corresponde confirmar el Dictamen n.® 627/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

oposicién deducida por corresponder as{ en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por R APPI
S.A.S. contra DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA sobre oposicién al registro de
marca “RAPIDITO Y ETIQUETA” clase 09, Expediente n° 2357405 solicitada por
DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la Ca PIDITO Y
ETIQUETA” clase 09, Expediente n° 2357405 solicitada p ID EDSONSANTOS
DE HOLANDA— )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\\< / M}/\/)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “R RAPIDITO Y ETIQUETA”
CLASE 42

Asuncién, ] [] [‘ FR 25

LUL

VISTO:

El expediente caratulado: RAPPI S.A.S. contra DAVID EDSON SANTOS DE
‘ HOLANDA sobre oposicién al registro de marca “R RAPIDITOY ETIQUETA” clase 42, yi----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “R RAPIDITO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca RAPPI en la clase 42 y
otros respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

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

momento d/e,aﬂallzar a 0p051c10n a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

entre mmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

odictos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

extlusivo de la mismay a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
Lualqumra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

A\\%
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “R RAPIDITO 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, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en tramite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “R RAPIDITO” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposiciéon RAPPI, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prdcticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

oposicigr. Esto~tefuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un deginterés del soljcitante en proseguir con el trdmite, 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 RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “R RAPIDITO Y ETIQUETA”
CLASE 42

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
‘ asociacién/confusién de marcas. La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
(352}

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

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

interés en sustentar la oposicion. =

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
regz'stmme como marcas los ngnos que comtz'myom una reproduca’o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aj;h'que el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar

‘ confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “R RAPIDITO Y ETIQUETA”
CLASE 42

corresponde confirmar el Dictamen n.° 626/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por RAPPI
S.A.S. contra DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA sobre oposicidn al registro de
marca “R RAPIDITO?” clase 42, Expediente n° 2357406 solicitada por DAVID EDSON
SANTOS DE HOLANDA.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d arca “R RAPIDITO Y
ETIQUETA” clase 42, Expediente n° 2357406 solicitadd pér DAVID EDSON SANTOS
DE HOLANDA
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW META” CLASE 16------mmmemeeeeeee

Asuncién, 9 0 FER 9005
VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR contra PASTOR. ROCHE sobre
oposicioén al registro de marca “NEW META” clase 16, ¥s

. CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “NEW META”,
solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca M META en la clase 35 y otros
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidén determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 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“éncuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siémpre por el ingerés general.
- /

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

\ / W 1. . ¥
a de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

ehos o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca, ----------

ios\ /’r)&%rt{culo 15°.- El refistrorde una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exé\usivo de la mismd y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione s echos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cualquigra 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 VERLIN GALE RAY JR CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW META” CLASE 16--------eeemev-

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

oposicion M META, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas 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 contest$ el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que dg?rivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

procesal./
<

Que, de actierdo con lo ahteriormente expuesto, la declaracidn de rebeldia no solo otorga

#lidez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW META” CLASE 16----------ernenev

Resolucién D.A.M.L n.

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

asociacion/confusidn de marcas. La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen

({3

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

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

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

interés en sustentar la oposicio'n.

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

hubiese hecho conocido el signo”.

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

corresponde confirmar el Dictamen n.° 317/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

RESUELVE:

Pigina 3 de 4




sg&’ %, G()BIFRN()DEL | DIRECCISN NACIONAL

L | DEPROPIEDAD
i&g/ PARAGUAY INTELECTUAL

M

Resolucién D.A.M.L n. ° EB Q ﬁ 0 5 A

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW META” CLASE 16------eeeeeve—.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acciones deducidas por
VERLIN GALE RAY JR contra PASTOR ROCHE sobre oposicion al registro de
marca “NEW META” clase 16, Expediente n° 23104729 solicitada por PASTOR

ROCHE.

afsi “NEW M%TA” clase

Articulo 2.- RECHAZAR Ia solicitud de registro de
16, Expediente n° 2310729, solicitada por PASTOR ROCHE.

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula.

recti f):{éle
itigy ‘///‘
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SPORLOISIRS SA CONTRA MONICA ADRIANA
FELTES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA YAKAS Y ETIQUETA,
CLASE 28.

Asuncion, 9 0 FEB 2005
VISTO:

El expediente caratulado: SPORLOISIRS SA contra MONICA ADRIANA FELTES
‘ sobre oposicién al registro de la marca YAKAS Y ETIQUETA clase 28,y. —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca YAKAS Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 28, en base a la marca COCODRILO & LACOSTE en la
clase 03, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles.

so.de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al

Que
momenﬁizar Ii\oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

roE}: una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y'‘a efercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra\quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sigho que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios

cualquiery sea la clase 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 SPORLOISIRS SA CONTRA MONICA ADRIANA
FELTES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA YAKAS Y ETIQUETA,
CLASE 28.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca COCODRILO & LACOSTE registrada
en la clase 03 protege productos tales como: “Jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos,
lociones capilares, dentifricos”. Por otro lado, la marca solicitada YAKAS en la clase 28, protege
productos tales como: “Juegos y juguetes; aparatos de videofuegos; articulos de gimnasia y deporte’.

La diferencia de los sectores v la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite

concluir que ambas marcas pueden coexistir pacificamente sin generar confusién entre los

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos
marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al

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

enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno

de confusién directa o indirecta. COCODRILO & LACOSTE oponente en la clase 03, se
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SPORLOISIRS SA CONTRA MONICA ADRIANA
FELTES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA YAKAS Y ETIQUETA,
CLASE 28.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas JAKAS Y ETIQUETA,
solicitada en la clase 28, y COCODRILO & LACOSTE, registrada en la clase 03, debido
especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas. La
marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra

legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden

eventualmente justificar su rechazo.

Que, La ley marcaria establece que la coexistencia de mareas es posible siempre y cuando

los signos distintivos no resulten confundibles v los productos o servicios que distinguen sean lo

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y publico objetivo. En este caso, los

productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite

su convivencia sin generar riesgos de confusidn o asociacidn errénea.

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada YAKAS Y ETIQUETA cuenta, con
una etiqueta que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca oponente.
Asf podemos hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos graficos que hacen que la
etiqueta sea tinica y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene

improcedente.

OPONENTE
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SPORLOISIRS SA CONTRA MONICA ADRIANA
FELTES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA YAKAS Y ETIQUETA,
CLASE 28.

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 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 podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 600/24 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
SPOR SIRS SA contra MONICA ADRIANA FELTES sobre oposicién al registro
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SPORLOISIRS SA CONTRA MONICA ADRIANA

FELTES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA YAKAS Y ETIQUETA,
CLASE 28.

ADRIANA FELTES—

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GASPARI NUTRITION Y ETIQUETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE
N° 1915614 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADA POR GASPARI
NUTRA LLC.

Asuncidn, ] 1 FEB 2025
VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 01 de septiembre de 2022 por el
representante convencional de GASPARINUTRA LLC.

RESULTA:

Que, en fecha 02 de mayo de 2019 la firma VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. presenta oposicidn contra la solicitud de registro y, en
fecha 13 de septiembre de 2019 se providencia 1éngase por iniciada la oposicion y corrase traslado”.
En fecha 24 de octubre de 2019'se notifica el traslado, y en fecha 25 de octubre de 2019 se contesta

traslado de oposicidn, consecuentemente en fecha 01 de septiembre de 2022 el representante
convencional de GASPARI NUTRA LLC solicita caducidad de instancia administrativa, --------—---

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se

producird de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado

ningdin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la sltima actuacion”,

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de

la instancia.

QueNconforme al detalle del sistema informético y, teniendo el expediente a la vista,

pefamos que eh fecha 25 de octubre de 2019 el representante legal de GASPARI NUTRA LLC
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GASPARI NUTRITION Y ETIQUETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE
N° 1915614 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADA POR GASPARI
NUTRA LLC.

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el
traslado de oposicidn, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 dela Ley n° 1.294/98, ya

que dicha actuacién tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de

impulso procesal vélido.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de

instancia por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de oposicién
n° 1933888 deducida contra la solicitud de registro de marca “GASPARI NUTRITION
Y ETIQUETA”, Clase 05, Expediente n° 1915614 fecha 28 febrero de 2019,
solicitada por GASPARINUTRA LLC.

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. /[\ : )
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GASPARI NUTRITION”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1915613 DE
FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADA POR GASPARI NUTRA LLC.------

Asuncidn, ] 1 FEB :Sqr
VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 01 de septiembre de 2022 por el
representante convencional de GASPARI NUTRA LLC.

RESULTA:

Que, en fecha 02 de mayo de 2019 la firma VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. presenta oposicién contra la solicitud de registro y, en
fecha 13 de septiembre de 2019 se providencia “ Téngase por iniciada la oposicion y corrase traslado”.
En fecha 24 de octubre de 2019 se notifica el traslado, y en fecha 25 de octubre de 2019 se contesta
traslado de oposicion, consecuentemente en fecha 01 de septiembre de 2022 el representante
convencional d¢e GASPARINUTRA LLC solicita caducidad de instancia administrativa.------------

" CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n® 1.294/98 de Marcas enuncia: “Ex fodos los asuntos litigiosos se
produciri de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado

ningdin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la dltima actuacion”

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de

forme al detalle del sistema informético ¥, teniendo el expediente a la vista,
fecha 25 de octubre de 2019 el representante legal de GASPARI NUTRA LLC

de oposicion.

Pigina 1de 2



¢ * GOBIERNOpgL | PIRECCION NACIONAL
(v | DEPROPIEDAD
&}"’V PARAGUAY | inrececruat

Resolucién D.A.M.L n. ° 000 057

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GASPARI NUTRITION”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1915613 DE
FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADA POR GASPARI NUTRA LLC.-----

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el
traslado de oposicidn, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n® 1.294/98, ya
que dicha actuacién tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de

impulso procesal vilido.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de

instancia por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de oposicién
n° 1933889 deducida contra la solicitud de registro”” de rca “GASPARI
NUTRITION”, Clase 05, Expediente ne 1915613 de fe¢ha 28 de fdbrero de 2019,

solicitada por GASPARINUTRA LLC.

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

Pigina 2 de 2



¢ %, GOBIERNOr, | brcciosacionst
< PARAGUAY  iNisircruar

Resoluciéon n°@ U W W W

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “OMEP”, CLASE 05, OPOSICION N° 1814683, INTERPUESTA POR
VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

9 r -
Asuncidn, ¢ | th 2075

VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “OMEP”, clase 05, oposiciéon N° 1814683
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 operar4 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 de la Actuaria, 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 ion N° 1814683,
deducida contra la marca “OMEP”, clase 05, Acta N° 93, solicitada por la firma
PROSALUD FARMA S.A. )
Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. ' ( /

= \i‘w : ’:v:';':‘\\
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “SAN FRANCISCO Y ETIQUETA”, CLASE 30
EXPEDIENTE N° 719957.

Asuncién, 7 7 FEB 2005

VISTO: el estado actual de estos autos, y
CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la Direccién
General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C,, por
providencia de fecha 15 de marzo de 2024., dispuso la intimacién a las partes por el plazo de cinco

dias para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en
su poder.

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por S dfas a fin
de que las partes impugnen o no los documentos presentados.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicari en forma subsidiaria las
disposiciones del Cédigo Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicacién supletoria, cabe traer a colacién que el Art. 120 del Cédigo Procesal
Civil establece el procedimiento para la reconstitucién de un expediente extraviado, y reza:
“Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en
la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la
reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas s dard vista
a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podri
disponer, sin sustanciacion ni recurso al lguno, las medidas que considere necesarias.

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada

preced /né“fﬁ ate, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de
regls o de la marsa “SAN FRANCISCO Y ETIOUETA” Clase 30, Acta N°. 719957 solicitada

ANTO, atento ‘a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las

egales citadas, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos:
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RESOLUCIONNe (] {]

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “SAN FRANCISCO Y ETIQUETA”, CLASE 30
EXPEDIENTE N° 719957.

RESUELVE:

1) TENER POR RECONMSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la
marca _“SAN FRANCISCO Y ETIQUETA” Clase 30, ActaK°. 719957, solicitada a
nombre de NELSON BARRIOS GIMENEZ. / 7§ )

2) NOTIFIQUESE por cédula.

ceton de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 05.

Asuncidn, 2 1 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO
CHEMICAL COMPANY, LIMITED sobre oposicién al registro de la marca PLADIUS
. PRIME clase 05,y. —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca PLADIUS
PRIME solicitada para la clase 05, en base a la marca PRIME PLUS en la clase 05, por lo que

COI’I‘GSpOI’lde 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_me-se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velagfdo siempre pyr el interés general.

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

1 hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

rticulo 15°.- E(Hégistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

cualquieka sea la clase 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 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en 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, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada PEADIUS PRIME y la marca oponente PRIME PLUS

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

que hacen una marcada diferencia entre las mismas.--

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

mercado.---

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas PLADIUS PRIME y

PRIME PLUS, (PRIME) dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para

inducir una confusién en el publico consumidor.

| realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

marga ya existenne (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

cofijunto, sin artifigiales desmembraciones, de forma sucesiva v no simultinea v. el resultado que

roje Ya visién en) conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

bsibilidad de codfusidn entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

Pigina 2 de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ~SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA
SUMITOMO CHEMICAL = COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 05.

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

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

Que, atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el
solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro pais,
PLADIUS, Registro N° 506.941 y 505.352 clase 01 y clase 05 respectivamente, por lo
tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelacién y
no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras

clases de la marca ya registrada a su nombre.

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

entre las mismas.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[recuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con

arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa

Dr. Ferndndez Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 05.

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta

incluva otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que, también es importante destacar la situacién particular de los productos comprendidos
en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos,
veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza por su flexibilidad y
amplitud, lo cual exige un anilisis minucioso y detallado en cada solicitud de registro, con el fin
de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y farmacéutico. Tal
enfoque adaptable permite que la clasificacién en esta clase refleje adecuadamente los avances y
desarrollos que surgen en el dmbito de la salud, incorporando nuevos productos y tecnologias.
Este enfoque no solo contribuye a un sistema de registro mds eficiente, sino que también asegura
que el sistema esté alineado con las demandas cambiantes y especificas de la industria, facilitando

un mercado transparente y seguro para los consumidores y profesionales de la salud.----------------—-

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

de una marca. -
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Resolution D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 05.

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY, LIMITED sobre oposicion al registro de la marca PLADIUS PRIME, clase

05, Expediente n® 2265533 solicitada por SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,
LIMITED. -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites de
marca PLADIUS PRIME clase 05, Expediente n°® 22655
CHEMICAL COMPANY, LIMITED

solicitud registro de la

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -—-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 01.

Asuncion, 271 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO
CHEMICAL COMPANY, LIMITED sobre oposicién al registro de la marca PLADIUS
. PRIME clase 01,y. — -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca PLADIUS
PRIME solicitada para la clase 01, en base a la marca PRIME PLUS en la clase 05, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signG no se enyuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

elapdy siempre porel interés general.

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

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

Articulo 15°.- Kl régistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclysivo de la misma y a ejercer ante los drganos 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
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos 0 servicios
cualquicka sea la clase 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 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, 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 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.

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

que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

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

mercado. -

Que, shbien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas PLADIUS PRIME y

5ir una confusion en el pablico consumidor. -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICION AL
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Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva v no simultinea v, el resultado que

arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

posibilidad de confusidn entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto
dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre

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

Que, atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el
solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro pais,
PLADIUS, Registro N° 506,941 y 505.352 clase 01 y clase 05 respectivamente  por lo
tanto le asiste mejor derecho, conlo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelacién y
no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras

clases de la marca ya registrada a su nombre.

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

entre las mismas.

. e 1 .7 . €«
reglo a su vision pn su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto ocupa
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. CONTRA
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PLADIUS PRIME, CLASE 01.

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética ¥

grdfica’

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

tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta

incluya otros elementos €apaces de integrar un coniunto.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccion considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n © 1.294/98, y que 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
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e
R
174 3

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. contra SUMITOMO CHEMICAL
COMPANY, LIMITED sobre oposicién al registro de la marca PLADIUS PRIME, clase
01, Expediente n° 2265531 solicitada por SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,
LIMITED. ----

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites d¢/la solicitud\de registro de la
marca PLADIUS PRIME clase 01, Expediente n° 2265 solicitada por\SUMITOMO

CHEMICAL COMPANY, LIMITED
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. [\{\ y)/\,/

T
N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE CUY.
CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncidn, 2 1 FEB 2025
VISTO:

El expediente caratulado: COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE
CV. contra ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA sobre oposicién al registro de marca “ALUCOMAXX Y
ETIQUETA” clase 35, ¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “ALUCOMAXX
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca ALUCOMEX ACP
clase 06, por lo que corresponde a esta Direcciéon determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en usd, de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al

onfento de analizay la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

exclusivo de la misma ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que Lorrespondan
contra \quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos 0 servicios

cualquiera\sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE CV.
CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, al cotejar las marcas solicitada ALUCOMAXX y ALUCOMEX ACP oponente, se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposicion, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién
directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar gue ambas tienen un mismo

origen de produccion).

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

productos y servicios muy relacionados, 1o que nos da la pauta que la oposicidn sea declarada

procedente.- -

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE CV.
CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, ademis de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger servicios muy muy relacionadas con la marca base de oposicién, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es que, ante la
posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas 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 retne los requisitos que la hacen
[($P)]

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

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

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

wlaiese hecho conobido el signo”.

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

idéra que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE CV.
CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 35.

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reune los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 385/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
COMPUESTOS TECNGCLOGICOS DE MEXICO S.A. DE CV. contra
ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS
LTDA sobre oposicién al registro de marca “ALUCOMAXX Y ETIQUETA” clase 35,
Expediente n° 2233841 solicitada por ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E
COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA ¥ ..

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro, 3
ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2233841 solicitdda BRASIL -

Directora

b RIEECION

e Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE CV.
CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 06.

Asuncion, 2 1 FEB 2”25

- VISTO:

El expediente caratulado: COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE
CV. contra ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA sobre oposicién al registro de marca “ALUCOMAXX Y
ETIQUETA” clase 06, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “ALUCOMAXX
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 06, en base al registro de la marca ALUCOMEX ACP

clase 06, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

exclusiyo de la mism

" Articulo 15°.- El r@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
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signq que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera'ea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE CY.
CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 06.

e

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada ALUCOMAXX y ALUCOMEX ACP oponente, se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién

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

origen de produccion). - e

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

los mismos productos, lo que nos da la pauta quela oposicién sea declarada procedente.--------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE CUY.
CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 06.

Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos de la misma clase 06 con la marca base de oposicidn, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es que, ante la
posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas 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 existir4 el riesgo de
asociaciéon/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
WK

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

Que, en tal contexto queda ~omprobado 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
FegIsStrarse como marcas los sz'gnos que comtz'tuypm una reprodmcz’o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar

confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad

»

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

onsiderg/que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE CUV.
CONTRA ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ALUCOMAXX Y ETIQUETA, CLASE 06.

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 384/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder as{ en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE CUV. contra
ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS
LTDA sobre oposicion al registro de marca “ALUCOMAXX Y ETIQUETA” clase 06,

Expediente n° 2233843 solicitada por ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E
COMERCIO DE REVESTIMENTOS LLTDA P s

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro marca ‘ALUCOMAXX Y
ETIQUETA” clase 06, Expediente n° 2233843 solicitada p¢r ALUCOM BRASIL -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABLEVISION S.A. CONTRA FIBERHOME
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “FIBERHOME” CLASE 09.

Asuncidn, 22 FEB 2025

VISTO:

El  expediente caratulado: CABLEVISION S.A. contra FIBERHOME
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. sobre oposicién al registro de
marca “FIBERHOME?” clase 09, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “FIBERHOME”,

solicitada para la clase 09, en base al registro “FIBER” en clase 09, 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 queel
signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando

siempre por el interés general.

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

quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pieda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABLEVISION S.A. CONTRA FIBERHOME
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “FIBERHOME” CLASE 09.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada “FIBERHOME”, se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca “FIBER” base

de la oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, al analizar la marca solicitada FIBERHOME y FIBER oponente, podemos notar que

entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal dela marca oponente.

Si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa

es la visién en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de familia, lo

que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta

(considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién).

Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos en la misma clase 09 con la marca base de oposicion, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es que, ante la
posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y GBS AES smnmrmeamsncmmsnmsoniess ssm sasesaissspm

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el

publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas, y nos

dafa pauta que la posicion sea declarada procedente.
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DEDUCIDA POR CABLEVISION S.A. CONTRA FIBERHOME
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA “FIBERHOME” CLASE 09.

visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta

de distincidn clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los consumidores.-----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusidn se vuelve particularmente alto

va_que los consumidores podrian no reconocer diferencias suficientes para_distinguir los

productos. Esta situacion justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcién del
consumidor. La procedencia de la oposicion se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el

interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por

la marca oponente, evitando asf una afectacién negativa en el mercado.

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

marca. —

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evaltia teniendo en cuenta cémo las marcas serin pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un anilisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, en muchas ocasiones, se gufa por la impresién auditiva que le genera la marca. En este sentido,
siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce "cuando la

pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las

diferencias grdficas que puedan existir'. -

/ Esrelevante sefialar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser

rorh\aadas 51% la forma en que una parte considerable del publico consumidor las pronuncia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABLEVISION S.A. CONTRA FIBERHOME
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “FIBERHOME” CLASE 09.

De esta manera, si la pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente

del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la

coexistencia de las marcas no es posible.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociaciéon/confusion de marcas, la denominacién solicitada no retne los requisitos que la hacen
(($3))

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

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

hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que corresponde
confirmar el Dictamen n.° 471/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
VISION S.A. ~contra FIBERHOME TELECOMMUNICATION
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABLEVISION S.A. CONTRA FIBERHOME
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “FIBERHOME” CLASE 09.

TECHNOLOGIES CO., LTD. sobre oposicién al registro de marca “FIBERHOME”,
clase 09, Expediente  n° 1953755  solicitada  por ~ FIBERHOME
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mafca “FIBERHOME”, clase
09, Expediente n° 1953755 solicitada por IBERHOME ECOMMUNICATION
TECHNOLOGIES CO., LTD.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\I\ ( ) /
£ ¢ ABGJADIYIALVA % SUAREZ
\S:“ Ghgter 8 &y i \

%

W, Direcgidnd
N Marcanios 2
S

e Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD
ANONIMA (COPALSA) CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “GELATTI” CLASE 29.

Asuncién, 22 FEB 2075
VISTO:

El expediente caratulado: COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS
SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra APOLO IMPORT S.A. sobre oposicién al
registro de marca “GELATTI” clase 29, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “GELATTTI,
solicitada para la clase 29, en base al registro “GELACOP” en clase 29, 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 queel

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

siempre por el interés general. -

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

ia, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

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

qug pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea Iy clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD
ANONIMA (COPALSA) CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “GELATTI” CLASE 29,

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 enla Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada “GELATTI”, se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca “GELACOP”

basedela oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, al analizar la marca solicitada GELATTI y GELACOP oponente, podemos notar

que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca

oponente. Si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente

importa es la visién en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de

familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la

indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién). -

Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos en la misma clase 29 con la marca base de oposicion, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es que, ante la

yor p > q

posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada v el oponente, el

publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas, y nos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD
ANONIMA (COPALSA) CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “GELATTI” CLASE 29.

visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta

de distincidn clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los consumidores.-----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusién se vuelve particularmente alto

va_que los consumidores podrfan no reconocer diferencias suficientes para distinguir los

productos. Esta situacion justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcién del
consumidor. La procedencia de la oposicién se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el

interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por

la marca oponente, evitando asf una afectacion negativa en el mercado.

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera quela
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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evalda teniendo en cuenta cémo las marcas serdn pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, en muchas ocasiones, se gufa por la impresion auditiva que le genera la marca. En este sentido,
siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce "cxando la

pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las

diferencias grificas que puedan existir".

Es rele>ante sefialar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser

prénunciadas, sing la forma en que una parte considerable del ptblico consumidor las pronuncia

bitualmente.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD

ANONIMA (COPALSA) CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “GELATTI” CLASE 29.

De esta manera, si la pronunciacion de ambos signos induce a una confusién en la mente

del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la

coexistencia de las marcas no es posible.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacion solicitada no retine los requisitos que la hacen
«e»

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

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

hecho conocido el signo”. -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que corresponde
confirmar el Dictamen n.” 596/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
RECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD
ANONIMA (COPALSA) CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “GELATTI” CLASE 29.

(COPALSA) contra APOLO IMPORT S.A sobre oposicién al registro de marca
“GELATTI” clase 29, Expediente n° 2340963 solicitada por AP IMPORT S.A -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro deda fnarca “GELATTI” clase 29,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FIL LIMITED CONTRA FIDELITY GROUP S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIDELITYCARD” CLASE 35,

Asuncién, 9 9 [EB 9035
VISTO:

El expediente caratulado: FIL LIMITED contra FIDELITY GROUP S.A sobre oposicién
al registro de marca “FIDELITYCARD” clase 35, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposiciéon contra la solicitud de registro de la marca
“FIDELITYCARD?, solicitada para la clase 35, en base al registro “FIDELITY” en clase 36, por

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

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

siempre por el interés general.

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

marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

quien Jesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo

que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea la clasg en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FIL LIMITED CONTRA FIDELITY GROUP S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIDELITYCARD” CLASE 35,

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada

“FIDELITYCARD?”, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con

la marca “FIDELITY” base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que
L p q q

las hacen practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, al analizar la marca solicitada FIDELITYCARD y FIDELITY (oponente), podemos

notar que entre las denominaciones, la marca solicitada tiene inserta la palabra principal dela marca

oponente. Si bien tiene importancia el anilisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente

importa es la visién en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de

familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la

indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién).

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el

publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas, y nos

dala pauta que la oposicion sea declarada procedente.

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca
(FIDELITYCARD) solicitada y la oponente (FIDELITY), no solo muestran similitudes en los
aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar.
Esta falta de distincién clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los

consumidores.

ue, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusidn se vuelve particularmente alto

va_que los sonsumidores podrian no reconocer diferencias suficientes para_distinguir los

preductos. Esta situacién justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
cger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcidn del

imidor. Lg/procedencia de la oposicién se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FIL LIMITED CONTRA FIDELITY GROUP S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIDELITYCARD” CLASE 35—

interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por

la marca oponente, evitando asf una afectacién negativa en el mercado.

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

marca. =

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evalta teniendo en cuenta cémo las marcas serén pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, en muchas ocasiones, se gufa por la impresién auditiva que le genera la marca. En este sentido,
siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce “cuando la

pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las

diferencias grificas que puedan existir'.

Es relevante senalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser

pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del pablico consumidor las pronuncia

habitualmente.

De esta manera, si la pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente

del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusion por lo que la

coexistencia de las marcas no es posible.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusiéon 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”
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FIL LIMITED CONTRA FIDELITY GROUP S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIDELITYCARD” CLASE 35,

transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hecho conocido el signo”.

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

confirmar el Dictamen n.° 197/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asf en derecho. 2

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por FIL
LIMITED contra FIDELITY GROUP S.A. sobre oposicién al registro de marca
“FIDELITYCARD? clase 35, Expediente n° 2070605 solicitada LITY GROUP
S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro rca “FIDELITTYCARD”

clase 35, Expediente n° 2070605 solicitada por FIDE

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SEDECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES
DEDUCIDAS POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION
TRADING CORP. CONTRA JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN
SALAMA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PREMIUM BY LHC” CLASE 09.

Asuncidn, 22 FEB 2025
VISTO:

El expediente caratulado: PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION
TRADING CORP. contra JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA
MARTINEZ sobre oposicién al registro de marca “PREMIUM BY LHC” clase 09, y;--------------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “PREMIUM BY
LHC?, solicitada para la clase 09, en base al registro “PREMIUM” en clase 09 y en base al registro
“PREMIER? en clase 09, 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

ncuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando

Articulo 15°.- %l*re{gistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la mismayy a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea la glase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SEDECLARA PROCEDENTE Y SEHACE LUGAR A LAS ACCIONES
DEDUCIDAS POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION
TRADING CORP. CONTRA JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN
SALAMA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PREMIUM BY LHC” CLASE 09.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “PREMIUM BY

LHC?, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca

“PREMIER” y “PREMIUM?” bases de la oposicién, se percibe que entre las mismas existen

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

Que, al analizar la marca solicitada PREMIUM BY LHC y “PREMIER” y “PREMIUM

oponente, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente

importa es la visién en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de

familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la

indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién).

Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos en la misma clase 09 con las marcas bases de oposicidn, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es que, ante la
posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y los oponentes, el

publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas, y nos
dalap

que la oposicién sea declarada procedente.

Que, al reglizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca
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POR LA CUAL SEDECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES
DEDUCIDAS POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION
TRADING CORP. CONTRA JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN
SALAMA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PREMIUM BY LHC” CLASE 09.

estructura similar. Esta falta de distincidn clara entre las marcas sugiere una posible confusién para

los consumidores.

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusién se vuelve particularmente alto

va que los consumidores podrfan no reconocer diferencias suficientes para distinguir los

productos. Esta situacion justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcion del
consumidor. La procedencia de la oposicién se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el
interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por

la marca oponente, evitando asf una afectacién negativa en el mercado. -

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

marca.

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evalta teniendo en cuenta cémo las marcas serdn pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un anlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, en muchas ocasiones, se gufa por laimpresién auditiva que le genera la marca. En este sentido,
siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce "cuando la

pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las

diferencias grdficas que puedan existir'.
/

Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser

pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del publico consumidor las pronuncia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES
DEDUCIDAS POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION
TRADING CORP. CONTRA JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN
SALAMA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PREMIUM BY LHC” CLASE 09.

De esta manera, si la pronunciacion de ambos signos induce a una confusién en la mente

del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la

coexistencia de las marcas no es posible.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas, la denominacién solicitada no retne los requisitos que la hacen
K

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

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

hecho conocido el signo”.

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

estipuladasen la Ley n°® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que corresponde

Por tanto,
ECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SEHACE LUGAR A LAS ACCIONES
DEDUCIDAS POR PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION
TRADING CORP. CONTRA JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN
SALAMA MARTINEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“PREMIUM BY LHC” CLASE 09.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. Y PRECISION TRADING CORP. contra
JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA MARTINEZ sobre
oposicion al registro de marca “PREMIUM BY LHC?”, clase 09, Expediente n® 1426141
solicitada por JORGE OSVALDO SALAMA, NICOLAS MARTIN SALAMA
MARTINEZ.

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de registro de la marca “PREMI BYLHC”,
clase 09, Expediente n° 1426141 solicitada por ] OSVALDO \SALAMA,
NICOLAS MARTIN SALAMA MARTINEZ. /7« { >

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

- Dirdtcion d§ Asuntss Marcarios Litigiosos
&
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)
CONTRA GUSTAVO RAUL CRUCIANELLISOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “FERTEC”, CLASE 07.

Asuncién, 9 ) FE o5
VISTO:
El expediente caratulado: PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) contra

GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI sobre oposicién al registro de la marca FERTEC, clase
07,y

CONSIDERANDO:

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

solicitada parala 07 en base al registro de marca FERTEC en la clase 01, por lo que corresponde

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

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

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

regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresael Art. 1 dela Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

es¢ orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico

onsumidof, corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en

Sy , .
\%/ ! Articulo 15°.- El ro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
-!-/ . . ’ . . . . . .

uso\ exclusivo de éma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que

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

de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los

productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)
CONTRA GUSTAVO RAUL CRUCIANELLISOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “FERTEC”, CLASE 07.

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, la marca registrada FERTEC en la clase 01 protege Fertilizantes
(Preparaciones-) comprendidos en la clase 1 (UNO), y la solicitada FERTEC, clase 07
pretende proteger: “Todos los productos de la clase 07, tales como: Maquinas, miquinas
herramientas y herramientas mecinicas; motores, excepto motores para vebiculos
terrestres; acoplamientos y elementos de transmision, excepto para vehiculos
terrestres; instrumentos agricolas que no sean herramientas de mano que funcionan
manualmente; incubadoras de buevos; distribuidores automdticos..”, como se puede

notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrdn coexistir pacificamente.-

Que, no existe posibilidad de confusién entre las marcas FERTEC, solicitada en la clase
07,y FERTEC registrada en la clase 01, debido especialmente a la diferente naturaleza
de los productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos
de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se

encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-

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 pre reflexiva pues, ésta contagia a

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

discrepancia entre las mismas. -

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

articylo 2° de IaLey de marcas n ¢ 1.294/98, y que redne los requisitos de novedad, especialidad
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)
CONTRA GUSTAVO RAUL CRUCIANELLISOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “FERTEC”, CLASE 07.

los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida
deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 10/2023

emitido por la jefatura de la 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
PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) contra GUSTAVO RAUL
CRUCIANELLI sobre oposicién al registro de la marca FERTEC, clase 07,
Expediente n® 1936246 solicitada por GUSTAVO RAUL CRUCIANELLI.------------

CRUCIANELLI.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. { [ \ j

& A\ /

\\ A S VY, . v s
“Jubireetién de Asuntos Marcarios Litigiosos
e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA FLOTTWEG SE SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FLOTTWEG, CLASE 37—

Asuncién,
27 FEB Jpp5
VISTO:
El expediente caratulado: WEG S.A. contra FLOTTWEG SE sobre oposicién al registro
de la marca FLOTTWEG, clase 37, y.

‘ CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca FLOTTWEG,
solicitada para la clase 37, en base al registro de marca WEG Y ETIQUETA, en la clase 07 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

, hY . .
ticulo 15°\.- lro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusivo de la mismay agjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra

quieR lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pheda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA FLOTTWEG SE SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FLOTTWEG, CLASE 37—

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada FLOTTWEG y la marca oponente WEG Y ETIQUETA
gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas, similitud denominativa, en
los planos visual, ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas

de diferentes maneras, la combinacién de letras es pronunciada de manera distinta. -------------------

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, ademds de considerar que la existencia de partes
comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

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

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

consumidor.

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

impacto que se obtiene de una aprehensién espontdneay pre reflexiva pues, ésta contagia a quien
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR WEG S.A. CONTRA FLOTTWEG SE SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FLOTTWEG, CLASE 37.-------eeeeev

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, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los Signos que constituyan una reproduccz’o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
‘ conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hecho conocido el signo”.

Que, esta Direccion 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
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 683/24 emitido por la

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

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
WEG S.A. contra FLOTTWEG SE sobre oposicién al registro de la marca FLOTTWEG,
c-37, Expediente n°® 2225618 solicitada por FLOTTWEG SE.

Articulo 2,- DISPONER la prosecucion de trdmites de la solicitud de registro de la
arca FLOTTWEG, clase 37, Expediente n° 2225618 solicitada por FLOTTWEG SE.--
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Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LA PLATA S.R.L. CONTRA CLOVIS MARCOS ESCHER SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIA DE OPORTUNIDADES” CLASE
35.

Asuncion,

22 FEB 2075
VISTO:

El expediente caratulado: LA PLATA S.R.L. contra CLOVIS MARCOS ESCHER sobre
oposicién al registro de marca “DIA DE OPORTUNIDADES” clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “DIA DE
OPORTUNIDADES”, solicitada para la clase 35, en base al registro “ZONA DE
OPORTUNIDAD? en clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

son o no confundibles.

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

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

siempre por el interés general.

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

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

rticulo 15°.- Igl\}:gistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exglusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quign lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios cualquiera
sea la glase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LA PLATA S.R.L. CONTRA CLOVIS MARCOS ESCHER SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIA DE OPORTUNIDADES” CLASE
35.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el publico consumidor,

analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones .----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “DIA DE
OPORTUNIDADES” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible
con la marca oponente “ZONA DE OPORTUNIDAD?, se percibe que entre las mismas existen

elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.------------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas DIA DE
OPORTUNIDADES (solicitada) y ZONA DE OPORTUNIDAD (oponente) existen
posibilidades de confusién entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y
fonéticamente similares, lo que podria causar confusién en el mercado. Pero, si bien tiene
importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visién
de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de familia, lo que puede
llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que

ambas tienen un mismo origen de produccién).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccion considera que la
marca solicitada no retne las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién en el plazo legal
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LA PLATA S.R.L. CONTRA CLOVIS MARCOS ESCHER SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIA DE OPORTUNIDADES” CLASE
35.

en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la oposicién. Esto
refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

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

alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas, la denominacién solicitada no retne los requisitos que la hacen

W:»

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podra
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccz‘o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los gue se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hecho conocido el signo”.

 Que

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

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

estipuladasen la ey n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que corresponde

configmar el Dictamen n.® 545/22 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposicién

dedugida por cgrresponder asi en derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LA PLATA S.R.L. CONTRA CLOVIS MARCOS ESCHER SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIA DE OPORTUNIDADES” CLASE
35S.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por LA
PLATA S.R.L. contra CLOVIS MARCOS ESCHER sobre oposicién al registro de
marca “DIA DE OPORTUNIDADES” clase 35, Expediente n° 2174840 solicitada
CLOVIS MARCOS ESCHER.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de regis

de la marca “DIA DE
OPORTUNIDADES?” clase 35, Expediente n® 2174840 oli*%ada CLOVIS MARCOS
ESCHER.

Articulo 3.- m ( ) /JZ

Directora
de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A E.C.A.
CONTRA JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “DIVA”, CLASE 16.

Asuncion, 22 FFB 2075
VISTO:

El expediente caratulado: INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A.E.C.A.
contra JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN sobre oposicion al registro de la marca DIVA,
clase 16,y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DIVA,
solicitada para la 16 en base al registro de marca DIVA en la clase 12, por lo que corresponde a

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

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

regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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

usq exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
corrgspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso
de cuglquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los

productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A.E.C.A.
CONTRA JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “DIVA”, CLASE 16.

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, la marca registrada DIVA en la clase 12 protege Todos los articulos de la clase
12, comprendiendose entre ellos vehiculos, aparatos de locomocion terrestre, aérea o
acudtica, y la solicitada DIVA, clase 16 pretende proteger: “Revistas, Publicaciones En

General”, como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrin

coexistir pacificamente.

Que, no existe posibilidad de confusién entre las marcas DIVA, solicitada en la clase 16,
y DIVA registrada en la clase 12, debido especialmente a la diferente naturaleza de los
productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de
novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran

suficientes argumentos jurl’dicos que pueden eventualmente justiﬁcar su rechazo.----------—-—--

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensién espontdnea y pre reflexiva pues, ésta contagia a

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

discrepancia entre las mismas.

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

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

y originalidad.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente
in crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine
s elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida

deviene improcgdente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n°® 198/2023
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A.E.C.A.
CONTRA JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “DIVA”, CLASE 16.

emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por

corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INVERFIN INVERSORAY COMERCIAL S.A.E.C.A. contra JUAN MARCELO
RAMIREZ CHAN sobre oposicion al registro de la marca DIVA, clase 16, Expediente
n°® 1246255 solicitada por JUAN MARCELO RAMIREZ CHAN.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la selicitud deegistro de

RAMIREZ CHAN.

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

=)
ol 2 S Directora

Dire celgﬁ dé Asuntos Marcarios Litigiosos

Y oo
"”\\{’channsb‘;‘;‘f;;f'}
Jearios Vo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CONFECCOES CATARINA LTDA. CONTRA
IMPERIO JOMMA S.R.L SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“KIKI XODO” CLASE 25.

Asuncidn, 2 2 FEB 2025
VISTO:

El expediente caratulado: VCONFECQOES CATARINA LTDA. contra IMPERIO
JOMMA S.R.L. sobre oposiciones al registro de marca “KIKI XODO?” clase 25, e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “KIKI
XODO?, solicitada para la clase 25, en base a la marca extranjera KIKI XODO en la clase 25
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al

momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

Afgiculo 15°.- El rL}istro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra\quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sigho que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquier} sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CONFECCOES CATARINA LTDA. CONTRA
IMPERIO JOMMA S.R.L SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“KIKI XODO” CLASE 25.

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.

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

oposicion KIKI XODO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

précticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

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

procesal
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CONFECCOES CATARINA LTDA. CONTRA
IMPERIO JOMMA S.R.L SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“KIKI XODO” CLASE 25.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
«K=»

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

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

interés en sustentar la oposicion.

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

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

hubiese becho conocido el signo”.

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

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

RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR CONFECCOES CATARINA LTDA. CONTRA
IMPERIO JOMMA S.R.L SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“KIKI XODO” CLASE 25.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CONFECCOES CATARINA LTIDA. contra IMPERIO JOMMA S.R.L. sobre
oposicidn al registro de marca “KIKI XODO” clase 25, Expediente/n"/%l.‘%w solicitada
por IMPERIO JOMMA S.R.L.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de rca “KIKI XC$\O’ clase
25, Expediente n°® 2293839 solicitada por IMPERIO JOMMA S.R L.

Directora
8 Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR KLIPSCH GROUP, INC. CONTRA SUNTEC
COMPANY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “JOMO”
CLASE 09.

Asuncidn, 22 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: KLIPSCH GROUP, INC. contra SUNTEC COMPANY
S.A. sobre oposiciones al registro de marca “JOMO” clase 09, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “JOMO”,
solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca JAMO en la clase 09 respectivamente,

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

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

velandgsiempre por el interés general.

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

' Ayticulo 15°.- Bl registtp de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclsivo de la misma ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera 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 LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR KLIPSCH GROUP, INC. CONTRA SUNTEC
COMPANY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “JoMO”
CLASE 09.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

de

procesal.

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

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

registro.

/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR KLIPSCH GROUP, INC. CONTRA SUNTEC
COMPANY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “JOMO”
CLASE 09.

4

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacion solicitada no retine los requisitos que la hacen
W

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 B¢ Marcas.

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

interés en sustentar la oposicic')n.

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

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

hubiese hecho conocido el signo”.

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

corresponde-confirmar el Dictamen n.® 218/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

or corresponder asi en derecho.

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR KLIPSCH GROUP, INC. CONTRA SUNTEC
COMPANY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “JOMO”

CLASE 09.

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
KLIPSCH GROUP, INC. contra SUNTEC COMPANY S.A. sobre oposicién al
registro de marca “JOMO” clase 09, Expediente n° 2182034 s@_taga por SUNTEC
COMPANY S.A. < <

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de/la marca “JOM\F” clase 09,
Expediente n°® 2182034 solicitada por SUNTEC COMPANYXS.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 VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD
ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GLUCAL MET, CLASE 05.

Asuncidn, 22 FEB 2005
VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
‘ INDUSTRIAL S.A. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S.A.) sobre oposicién al registro de la marca GLUCAL MET clase 05,

y-

CONSIDERANDO:

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

esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en'uso de las atribuiciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al

"Wrticulo 15°.- El @o de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exglusivo de la misma.y/a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro §igno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos 0 servicios

cualqujera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

Pigina 1de S




# " GOBIERNO g1 | DIRECCION NACIONAI
DE PROPIEDAD
L PARAGUAY | intecectuar

resotucionDAMLe- 0 0 0 0 7 4

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD
ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GLUCAL MET, CLASE 05.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al realizar el anilisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el

mismo sea realizado desde una visidz de conjunto, como es regla general en el derecho marcario,

sin artificiales desmembraciones v cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas

puede ser asociada con la otra.

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “GLUCAL MET” y la
marca oponente “GLUCOX?”, se advierte que la solicitud de registro esti compuesta por dos
palabras, mientras que el oponente cuenta con una palabra, donde la raiz es comun vy la
desinencia es disimil. De dichas diferencias ortogrificas se genera un distintivo fonético en la

parte final, debido a que al p’fonunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la

impresion auditiva que generan ambas es diferente una de otra.

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si

encia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las
LUCAL MET (solicitada), y GLUCOX (marca base de oposicién), existen

marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, segun la

denominaciones

eda realizada en el sistema informadtico de la Institucidn, también se encuentran registradas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD
ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GLUCAL MET, CLASE 05.

las marcas: GLUCANTIME, Reéistro n® 422.709, GLUCONEX, Registro n° 546.649,
GLUCOGALEN, Registro n° 478.875, GLUC UP, Registro n° 390.098, entre otros, extremo
que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el
titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste

previamente.

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

vocablos de fantasfa evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a

tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

mismo.

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

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

entre las m

?Dr. Fernénc}Ez/ Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD
ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GLUCAL MET, CLASE 05.

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, ademds de considerar que la existencia de partes

comunes no _constituye un impedimento para el registro de una nucva marca, siempre que esta

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

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 reune los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.

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

de una marca.

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 redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 203/2020 emitido por

ra de\Ri\mera Sala y ne hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

"~ Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD
ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GLUCAL MET, CLASE 05.

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra
LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre
oposicién al registro de la marca GLUCAL MET clase 05, Expediente n° 1649339
solicitada  por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S.A).
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “SEPONAM?”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1985186 DE FECHA 11
DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION
AG.—--
9 | FEB 2005

Asuncidn,
VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 03 de noviembre de 2023 por el
representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

RESULTA:

Que, en fecha 06 de enero de 2020 la firma VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. presenta oposicion contra la solicitud de registro y, en
fecha 25 de mayo de 2020 se providencia “ Téngase por iniciada la oposicion y corrase traslado”. En
fecha 01 de noviembre de 2021 se notifica el traslado, y en fecha 05 de noviembre de 2021 se
contesta traslado de oposicién, consecuentemente en fech 03 de noviembre de 2023 el
representante convencional de SYNGENTA CROP PROTECTION AG solicita caducidad de

instancia administrativa.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: “En fodos los asuntos litigiosos se
producivd de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado

ningin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la sltima actuacion’,

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de

la instail/cia.\

Que, copforme al detalle del sistema informitico ¥, teniendo el expediente a la vista,
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “SEPONAM?”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1985186 DE FECHA 11
DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION
AG.----

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el
traslado de oposicién, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n®1.294/98, ya

que dicha actuacién tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de

impulso procesal vilido.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de

instancia por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la in ia de oposicién
n® 1985186 deducida contra la solicitud de registro de marca ¢ PON ”, Clase 05,

Expediente n° 1985186 de fecha 11 de octubre de }O_Q soljcitada por YNGENTA
CROP PROTECTION AG.

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

_ Directora
"*’E)‘ffeccxon de Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 2 de 2




7 % GOBIERNO gL | PIRECCION NACIONAL
| DEPROPIEDAD
\\%, PARAGUAY | iNvieveeruar

0000706

Resolucién D.A.M.L n. °

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “URUS”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1827987 DE FECHA 19 DE
ABRIL DE 2018, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY S.A.

Asuncidn, 7 FER 2005
VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 16 de agosto de 2019 por el
representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A.

RESULTA:

Que, en fecha 29 mayo de 2018 la firma VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL
E INDUSTRIAL S.A. presenta oposicién contra la solicitud de registro y, en fecha 01 de
septiembre de 2018 se providencia “1éngase por iniciada la oposicion y cirrase traslado”. En fecha
18 de octubre de 2018 se notifica el traslado seglin sistema informdtico, y en fecha 19 de octubre de
2018 se contesta traslado de oposicién, consecuentemente en fecha 16 de agosto de 2019 el
representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. solicita caducidad de instancia

administrativa.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se

producird de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado

ningin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la sltima actuacion”

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese

momento wlazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de
la instayfia.
//

Que, conforme al detalle del sistema informético y, teniendo el expediente a la vista,

amQs que en fechy 05 de noviembre de 2021 el representante legal de GLYMAX PAR AGUAY
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “URUS”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1827987 DE FECHA 19 DE
ABRIL DE 2018, SOLICITADA POR GLYMAX PARAGUAY S.A.

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el
traslado de oposicion, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n®1.294/98, ya
que dicha actuacién tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de

impulso procesal vilido.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de

instancia por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de oposicién

n° 1840442 deducida contra la solicitud de registro de mar §”, Clase 05,
Expediente ne 1827987 de fecha 19 de abril de 2018, soficitada por\ GLYMAX

PARAGUAY S.A.

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. /7\ J

Y, Directora

", 2L 7-) /.»;/y";i
“=Pireccion de

suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUFAR CISA CONTRA SYNTEC DO BRASIL

LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DETOMIDIN, CLASE
0s.

Asuncidn, 25 FEB f,qﬁ'j
VISTO:

El expediente caratulado: INDUFAR CISA contra SYNTEC DO BRASIL LTDA.
sobre oposicion al registro de la marca DETOMIDIN, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

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

esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizaris
#

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,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUFAR CISA CONTRA SYNTEC DO BRASIL

LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DETOMIDIN, CLASE
0s.

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

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, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada DETOMIDIN y la marca oponente OTOMICIN

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

que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

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

la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrén coexistir pacificamente en el

mercado.

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas DETOMIDIN y

OTOMICIN dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una

confusion en el}&blico consumidor.
\

-/~ Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
\\
marca ya existente (base de oposicidn), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUFAR CISA CONTRA SYNTEC DO BRASIL
LTDA. SOBRE OPOSICION AL-REGISTRO DE LA MARCA DETOMIDIN, CLASE
0s.

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

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

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

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

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

entre las mismas.

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

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y

grifica =2

D
luego estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera

arcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes

"rs-L/:Qmu nes no constituye’ un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta
»

neluya gtr ntos capaces de integrar un conjunto.

——

il /
i a situacién particular de los productos comprendidos

R Dr>\im\i€z/b£v@undamcntos 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 INDUFAR CISA CONTRA SYNTEC DO BRASIL
LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DETOMIDIN, CLASE
0s.

veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza por su flexibilidad y
amplitud, lo cual exige un andlisis minucioso y detallado en cada solicitud de registro, con el fin
de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y farmacéutico. Tal
enfoque adaptable permite que la clasificacién en esta clase refleje adecuadamente los avances y
desarrollos que surgen en el 4mbito de la salud, incorporando nuevos productos y tecnologfas.
Este enfoque no solo contribuye a un sistema de registro més eficiente, sino que también asegura
que el sistema esté alineado con las demandas cambiantes y especificas de la industria, facilitando

un mercado transparente y seguro para los consumidores y profesionales de la salud.-----------------

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 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 podr4 coexistir pacificamente sin
crear rlesgo dc confusmn al pubhco consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
element§ dlfere\\aadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 572/24 emitido porla
a, de Segun;> Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUFAR CISA CONTRA SYNTEC DO BRASIL
LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DETOMIDIN, CLASE
0s.

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INDUFAR CISA contra SYNTEC DO BRASIL LTDA. sobre oposicién al registro de la
marca DETOMIDIN, clase 05, Expediente n° 1918401 sohc1tada por_S SYNTEC DO
BRASIL LTDA.

\

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites, de 14 solicitud de registro de la
marca DETOMIDIN clase 05, Expediente n° 1918401 so citéfla por SYNTEC DO
BRASIL LTDA.

Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula [ \( \ J /\/

S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLASTICOLORS CLASE 01.

Asuncidn, 2 5 FEB 2025
VISTO:

El  expediente caratulado: PAR PLAST S.A. contra CHROMAFLO
. TECHNOLOGIES CORPORATION sobre oposicién  al  registro de marca
“PLASTICOLORS ” clase 01, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
“PLASTICOLORS?”, solicitada para la clase 01, en base a la solicitud anterior de registro de la
marca PLASTICOLOR clase 01, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles.

Que, e uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momentg de analizar\la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

landp s empre por elinterés general.

' Argiculo 15°.- El r&istro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra\quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sigho que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiefa sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

Pigina 1 de 4




DIRECCION NACIONAL
| DEPROPIEDAD
| INTELECTUAL

Resoluciéon D.A.M.L n. °

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLASTICOLORS 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 publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada PLASTICOLORS y PLASTICOLOR oponente, se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién

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

origen de produccion).

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 01, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

/// . S W . < . . .
“Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
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Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos muy relacionados con la marca base de oposicion, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestidn, sabido es que, ante la

posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

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 Direccidon considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
($2

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

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

. / .7 . . . . .
del sigho o la dz\luczon de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese hecho conocido el signo”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLASTICOLORS CLASE 01.

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

corresponde confirmar el Dictamen n.° 23/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por PAR
PLAST S.A. contra CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION sobre
oposicién al registro de marca “PLASTICOLORS” clase 01, Expediente n° 2147264
solicitada por CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPOR AT e —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de

rca “PLASTICOLORS”
clase 01, Expediente n° 2147264 solicitada por CHRO FDO TECHNOLOGIES
CORPORATION.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. d { 27/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES

CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLASTICOLORS CLASE 02.

Asuncion, 25 H_S‘ 2025
VISTO:

El  expediente caratulado: PAR PLAST S.A. contra CHROMAFLO
TECHNOLOGIES CORPORATION  sobre oposicién  al  registro de marca
“PLASTICOLORS ” clase 02, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca
“PLASTICOLORS?”, solicitada para la clase 02, en base a la solicitud anterior de registro de la
marca PLASTICOLOR clase 01, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles.

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

exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra \quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos 0 servicios
cualquiera 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 PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLASTICOLORS CLASE 02.

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

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

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 enla Ley de Marcas.

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

origen de produccidn).

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

productos muy relacionados, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

Que;-analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada

ICOLORQ” y la marca oponente “PLASTICOLOR” encontramos similitudes,
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Que, ademis de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos muy relacionados con la marca base de oposicién, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es ue, ante la

) P q

posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

% . transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

|

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

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

asociacion/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retne los requisitos que la hacen

{352

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 las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existir4 el riesgo de

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la

prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd

registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,

‘ transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar

confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

TS

del sigho o la d;
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PAR PLAST S.A. CONTRA CHROMAFLO TECHNOLOGIES

CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLASTICOLORS CLASE 02.

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reune los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 22/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por PAR
PLAST S.A. contra CHROMAFLO TECHNOLOGIES CORPORATION sobre
op051c1on al registro de marca “PLASTICOLORS” clase 02, te n° 2147263

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro e‘
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 07.

Asuncion, 25 FEB ZLZ]
VISTO:

El expediente caratulado: MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO contra MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A sobre oposicién al registro de marca “MONDIAL”
clase 07, y; - . 3

© CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “MONDIAL”,
solicitada para la clase 07, en base al registro “MUNDIAL” en clase 07, por lo que corresponde a

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

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

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

siempre por el interés general. -

Que, il combv Jo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven

para distiriguir productds o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién

\%

5
A {
Gy,
08 Mo rant s AP
\’;mnﬁ-\ 7

“==*Articulo 15°.- El rggjg)g de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclugivo de la mismay a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra

\
=
\,

quien {esione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos 0 servicios cualquiera
sea la clask en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 07.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada “MONDIAL”, se

observaa simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca “MUNDIAL”

base dela oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, al analizar la marca solicitada MONDIAL y MUNDIAL oponente, podemos notar
que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente

importa es la visién en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de

familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la

indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién).

Que, ademis de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos en la misma clase 07 con la marca base de oposicién, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es que, ante la

yor p P que,

posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el

publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas, y nos

Pigina2de S




\
A
Marcat'®
»___M

" GOBIERNODpgr | PIRECCION NACIONAL

o

i DE PROPIEDAD
PARAGUAY INTELECTUAL

Resolucién D.A.M.L n. ° %@3 @ 8 @

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 07.

Esta falta de distincién clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los

consumidores. .

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusién se vuelve particularmente alto

va _que los consumidores podrian no_reconocer diferencias suficientes para_distinguir los
productos. Esta situacidn justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcién del
consumidor. La procedencia de la oposicidn se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el
interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por

la marca oponente, evitando asf una afectacién negativa en el mercado. -

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera quela
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. - = s

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evalda teniendo en cuenta cémo las marcas serin pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, en muchas ocasiones, se gufa porlaimpresién auditiva que le genera la marca. En este sentido,
siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce "cuando la
pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las

diferencigs

grdftcas que puedan existir'.

s relevante Sefialar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser

T

nunciidas, sino lzl formaen que una parte considerable del publico consumidor las pronuncia

]

ente.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 07.

De esta manera, si la pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente

del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la

coexistencia de las marcas no es posible.

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

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

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

hecho conocido el signo”. e

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

confirmar el Dictamen n.° 548/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asf en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
LS.A.PRODUTOS DE CONSUMO contra MK ELETRODOMESTICOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 07.

MONDIAL S.A sobre oposicién al registro de marca “MONDIAL” 07, Expediente
n® 2156372 solicitada por MK ELETRODOMESTICOS MO A

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de registro d amArca “MONDIAL , clase 07,
Expediente n° 2156372 solicitada por MK ELETRODOMESTICOS MONDIALS.A -

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 11.

Asuncién, 2 ) FEB 2025
VISTO:

El expediente caratulado: MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO contra MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A sobre oposicion al registro de marca “MONDIAL”
clase 11, ;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “MONDIAL”,

solicitada para la clase 11, en base al registro “MUNDIAL” en clase 11, 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 elinterés general.

€, tal comoo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

" Artjculo 15°.- El r@o de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiyo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quien légione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pue

sea la clase\en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 11.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada “MONDIAL”, se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca “MUNDIAL”

base dela oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, al analizar la marca solicitada MONDIALy MUNDIAL oponente, podemos notar
que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente
importa es la visién en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de

familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la

indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién).

Que, ademids de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos en la misma clase 11 con la marca base de oposicidn, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestion, sabido es que, ante la

posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

Que, en razdén de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el

publico co idor

puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas, y nos

Qposicion sea declarada procedente.

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca
ONDIAL) solicitada y la oponente (MUNDIAL), no solo muestran similitudes en los

qpectos, visuales, cg nceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 11.

Esta falta de distincién clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los

consumidores. e

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusidn se vuelve particularmente alto

va que los consumidores podrian no_reconocer diferencias suficientes para distinguir los

productos. Esta situacién justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcion del
consumidor. La procedencia de la oposicién se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el
interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por

la marca oponente, evitando asf una afectacién negativa en el mercado. -

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la
marca solicitada no retine las condiciones b4sicas esenciales que la ley requiere como la fuerza
distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una

marca. #

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evalda teniendo en cuenta cémo las marcas serin pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, en muchas ocasiones, se gufa por laimpresién auditiva que le genera la marca. En este sentido,
siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce "cuando la
pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las

diferencias-grdficas que puedan existiy". ----------ceeeeeev -

Es relevante\sefialar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser

m nciadas, sino 1% forma en que una parte considerable del publico consumidor las pronuncia

almente.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 11.

De esta manera, si la pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente

del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la

coexistencia de las marcas no es posible. -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
[($)]

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

Que, en 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 gque constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del prblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signoola dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio porel cual se hubiese

hecho conocido el 5igno”.

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 Leyn®1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que corresponde
confirmar el Dictamen n.® 455/23 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida

por COI‘I‘CSPOHdCI’ asi en derecho.

Por tanto,
RECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE;

DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
S.A.PRODUTOS DE CONSUMO contra MK ELETRODOMESTICOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 11.

MONDIAL S.A sobre oposicién al registro de marca “MONDIAL”, clase 11, Expediente
n°® 2156386 solicitada por MK ELETRODOMESTICOS MON A

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de registro de |
Expediente n° 2156386 solicitada por MK ELETR

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 08.

Asuncidn, 2 5 FH} 2@25
VISTO:

El expediente caratulado: MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO contra MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A sobre oposicién al registro de marca “MONDIAL”
clase 08, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “MONDIAL”,

solicitada para la clase 08, en base al registro “MUNDIAL” en clase 08, 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 queel
signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando

siempre por elinterés general.

(Que, tal coma lo expresa el Art. 1 dela Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven

ilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o

omo el derecho a constituir una marca. -

A Niculo 15°.- El re istr\ de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
excluyivo de lamisma y a ejercer ante los Srganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quien kesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea la clasg en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 08.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada “MONDIAL”, se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca “MUNDIAL”

base dela oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, al analizar la marca solicitada MONDIAL y MUNDIAL oponente, podemos notar

que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente

importa es la visién en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de

familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la

indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccién).

Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos en la misma clase 08 con la marca base de oposicién, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es que, ante la
posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada v el oponente, el

publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas, ¥y nos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 08.

Esta falta de distincién clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los

CONSUMIAOTES mremrenrenmmssmmominsmmsiomainmanmnnr s

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusidn se vuelve particularmente alto

va_que los consumidores podrian no reconocer diferencias suficientes para distinguir los

productos. Esta situacion justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcién del
consumidor. La procedencia de la oposicion se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el

interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por

la marca oponente, evitando asf una afectacién negativa en el mercado.

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

marca.

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evaltia teniendo en cuenta cémo las marcas serin pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, en muchas ocasiones, se gufa por la impresion auditiva que le genera la marca. En este sentido,
siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce "cuando la

pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las

diferencias grdficas que puedan existir".

sefalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser

nciadas, sino 14 forma en que una parte considerable del publico consumidor las pronuncia

habitualmente.

O
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 08.

De esta manera, si la pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente

del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusién por lo que la

coexistencia de las marcas no es posible.

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

(5]

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccz'o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hecho conocido el signo”. o

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

confirmar el Dictamen n.° 549/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo
MUND
=

DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
LS.A.PRODUTOS DE CONSUMO contra MK ELETRODOMESTICOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO CONTRA MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “MONDIAL” CLASE 08.

Resolucién D.A.M.L n.

MONDIAL S.A sobre oposicién al registro de marca “MONDIAL”, clase 08, Expediente
n° 2156373 solicitada por MK ELETRODOMESTICOS MONDI L. W S —

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de registro de la marca MONDIAL”,
Expediente n° 2156373 solicitada por MK ELETRODOMEF
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LA SALTENA S.A. CONTRA LUIS ALEJANDRO FRANCO
BLACUTT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LAS SALTENAS
DE BEBY” CLASE 30.

Asuncidn, 2 3] FEB 2025
VISTO:

El expediente caratulado: LA SALTENA S.A. contra LUIS ALEJANDRO FRANCO
BLACUTT sobre oposicién al registro de marca “LAS SALTENAS DE BEBY” clase 30, )

. CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “LAS SALTENAS
DE BEBY?, solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca LA SALTENA en la clase 30

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. 1dela Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

para distingdir prod

tos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién
s

~
)

prden dg ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,

et

cia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

Articulo 15°.- El egistrq de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la mismia y a ejerger ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quieR lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que ptieda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios cualquiera

sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LA SALTENA S.A. CONTRA LUIS ALEJANDRO FRANCO
BLACUTT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LAS SALTENAS
DE BEBY” CLASE 30.

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, el solicitante LAS SALTENAS DE BEBY pretende el registro para productos de la
clase 30, especificamente: “empanadas,pasteles de carne [empanadas de carne] / empanadas de
carne [pasteles de carne]; tartas saladas / empanadas.”.- Mientras que LA SALTENA (registrada)
protege también productos de la clase 30, especificamente: “ Pastas alimenticias en general, frescas
0 secas, rellenas o no, en todas sus variedades, comprendiendo también empanadas rellenas, tortas

pascualinas y pastelitos cocidos, fritos y borneados’.

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el pablico consumidor

analizando el campo ortogrifico y fonético como asi también la cobertura, notamos que existe

identidad de denominaciones v también de clase.

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominacién
solicitada LAS SALTENAS DE BEBY resulta indudablemente similar a la oponente LA
SALTENA, y que de las semejanzas ortograficas se genera una similitud fonética, debido a que al

pronunciarlas unaa continuacidn de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas

podria causar confusién en el ptblico consumidor.

LA SALTENA (Marca registrada)
LAS SALTENAS DE BEBY (Marca solicitada)

Pigina 2 de 4




¢ % GOBIERNO gL | DIRECCION NACIONAL
= | DE PROPIEDAD
¥ PARAGUAY  iNTELECTUAL

Resolucién D.A.M.L n. ° @ G @ 3: 5

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LA SALTENA S.A. CONTRA LUIS ALEJANDRO FRANCO
BLACUTT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LAS SALTENAS
DE BEBY” CLASE 30.

asociables a la alimentacion lo que refuerza aun mas la confusién en la mente del consumidor

promedio.

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo genera confusién en el

plano visual, fonético y conceptual, sino que también podrfa causar una asociacién indebida en la

mente de los consumidores. Eso vulnera uno de los principios esenciales del derecho marcario, quees
. proteger a los consumidores del riesgo de error o confusién respecto al origen empresarial de los
productos o servicios que adquieren. La buena fe en el mercado es uno de los pilares que debe ser

preservado y en este caso, el registro de la marca LAS SALTENAS DE BEBY podria poner en riesgo

estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca LA SALTENA.

Que, ahondando aun mas en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DEMARCAS,; se refiere ala dilucidn de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi
expresa: “La teoria de la dilucidn ha sido creada para defender la relacion marca-producto,

especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras

)

marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrd el origen de los productos.

Que, por lo tanto, en atencién a las similitudes manifiestas entre las denominaciones
solicitada y oponente, asf como la relacién entre productos a los que se refieren ambas marcas

. dentro de la

solicitud de registra

ase 30, esta Direccidn concluye que la oposicién presentada es procedente. La
de la marca LAS SALTENAS DE BEBY no retine los requisitos legales
pecesarios\para su conkesion, ya que genera un claro riesgo de confusién y asociacién indebida con
SALTENA. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la
el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la

¢ registrada ysalvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.------

2QTAMENDI, Jos‘ggXDERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012.
8va. Ed. Pag. 458
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LA SALTENA S.A. CONTRA LUIS ALEJANDRO FRANCO
BLACUTT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LAS SALTENAS
DE BEBY” CLASE 30.

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

confirmar el Dictamen n.° 586/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por LA
SALTENA S.A. contra LUIS ALEJANDRO FRANCO BLACUTT sobre oposicién al
registro de marca “LAS SALTENAS DE BEBY” clase 30, Expediente n° 2355348
solicitada por LUIS ALEJANDRO FRANCO BLACUTT. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
BEBY” clase 30, Expediente n® 2355348 solicitada por
BLACUTT.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

| irectora
c;}fﬁ'l Asuntos Marcarios Litigiosos
7
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA LIDER RAMON PESOA RAMIREZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIDER” CLASE 43.--------------

Asuncién, ) § FEB 2075
VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETALS.A. contra LIDER RAMON PESOA RAMIREZ

sobre oposicion al registro de marca “LIDER” clase 43, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “LIDER”,
solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca LIDER ALIMENTOS en la clase 29 por

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

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

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

siempre por el interés general.

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

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

marcaria, cieptas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora
derar la viabilidad

dlidos como el derecho a constituir una marca.

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o

es¢ orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,

ancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la

¥Artiqulo 15°.- El regi@ una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
de la misma y a‘sjereér ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pueda\inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios cualquiera

sea la clase eR que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA LIDER RAMON PESOA RAMIREZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIDER” CLASE 43.--------------

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, el solicitante LIDER pretende el registro para servicios de la clase 43, tales como:

“Servicios de restanracion (alimentacion); servicio de bar, servicio de cafeteria, servicio de comedores,

servicios de bares de comida rdpida, servicios de catering / servicios de banquetes / servicios de bebidas

y comidas preparadas, servicios de chefs de cocina a domicilio.”.- Mientras que LIDER

‘ ALIMENTOS (registrada) protege todos productos de la clase 29, tales como: “los productos
alimenticios de origen animal, las verduras, hortalizas y legumbres, asi como otros productos

horticolas comestibles preparados o en conserva para su consumo’.

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el publico consumidor

analizando el campo ortogrifico y fonético como asf también la cobertura, notamos que existe

identidad de denominaciones como asi también las clases estdn relacionadas.

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominacién
solicitada LIDER resulta indudablemente similar a la oponente LIDER ALIMENTOS, y que de
las semejanzas ortogréficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a
continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas podrifa causar

confusién en el publico consumidor.

. LIDER ALIMENTOS (Marca registrada)
!
v

LIDER (Marca solicitada)

'fuerza aun mas la confusién en la mente del consumidor promedio.--------------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA LIDER RAMON PESOA RAMIREZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIDER” CLASE 43.--------------

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo genera confusién en el

plano visual, fonético y conceptual, sino que también podrfa causar una asociacién indebida en la

mente de los consumidores. Eso vulnera uno de los principios esenciales del derecho marcario, que es

proteger a los consumidores del riesgo de error o confusién respecto al origen empresarial de los
productos o servicios que adquieren. La buena fe en el mercado es uno de los pilares que debe ser
preservado y en este caso, el registro de la marca LIDER podrfa poner en riesgo estos principios al no
ser claramente diferenciable de la marca LIDER ALIMENTOS.

Que, ahondando aun mas en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS, se refiere ala dilucién de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi
expresa: “La teoria de la dilucion ha sido creada para defender la relacion marca-producto,
especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras

marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrd el origen de los productos.”

Que, por lo tanto, en atencién a las similitudes manifiestas entre las denominaciones
solicitada y oponente, asi como la identidad de los productos y servicios a los que se refieren ambas
marcas dentro de la clase 29 y 43, esta Direccién concluye que la oposicién presentada es
procedente. La solicitud de registro de la marca LIDERno retine los requisitos legales necesarios
para su concesion, ya que genera un claro riesgo de confusién y asociacién indebida con la marca
oponente LIDER ALIMENTOS. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la

oposicién y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la

20T EWorge. fg@ ECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012.
8va. Ed. Pag. 458

Pigina 3 de 4



% GOBIERNOpgL | DIRECCION NACIONAL
S 51 | DEPROPIEDAD
# PARAGUAY  iNtELECTUAL

Resolucién D.A.M.L n. ° 0 @ @ & 8 4

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA LIDER RAMON PESOA RAMIREZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LIDER” CLASE 43.----------—-—-

rechazar el Dictamen n.° 704/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposiciéon

deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SOCIETAL S.A. contra LIDER RAMON PESOA RAMIREZ sobre oposicion al
registro de marca “LIDER” clase 43, Expediente n° 2422001 solicitada por LIDER
RAMON PESOA RAMIREZ.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
Expediente n° 2422001 solicitada por LIDER RAMO

ca“LIDER?” clase 43,
RAMIREZ.---——-eeeee-

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SPIN MASTER LTD. CONTRA MITSUWA S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “READY RACE RESCUE LA
GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA” CLASE 35.

5 FEB 2005

Asuncién, 26
VISTO:

El expediente caratulado: SPIN MASTER LID. contra MITSUWA S.A. sobre
. oposiciones al registro de marca “READY RACE RESCUE LA GRANDE COURSE
(SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “READY
RACE RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA?, solicitada para la clase
35, en base a la marca extranjera READY RACE RESCUE en la clase 28 respectivamente, por lo

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

Que, en-uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
!_/"v . « e . . . .
momento/de analizar\la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

d signo\ho se encueptre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

0s o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

! Axticulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera 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 LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SPIN MASTER LTD. CONTRA MITSUWA S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “READY RACE RESCUE LA
GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “READY RACE
RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la
misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposiciéon READY RACE
RESCUE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

de 1és hechos \Tlegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

ﬁpro‘ sal. ]

)/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SPIN MASTER LTD. CONTRA MITSUWA S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “READY RACE RESCUE LA
GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existira el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
[($$))

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

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

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

interés en sustentar la oposicién.

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

hubiese becho conocido el signo”.

/ ) \\
/" Que, pilo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

D;(eccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

‘eﬁatipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SPIN MASTER LTD. CONTRA MITSUWA S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “READY RACE RESCUE LA
GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 447/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por SPIN
MASTER LTD. contra MITSUWA S.A. sobre oposicién al registro de marca “READY
RACE RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 35,
Expediente n® 2302602 solicitada por MITSUWA S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de l,a"‘ marca “READY RACE
RESCUE LA GRANDE COURSE (SLOGAN) Y ETIQ[?ET ” clase 35, E5§pedlente n°
2302602 solicitada por MITSUWA S.A. : A

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. s /

,\GJJAD ALVARE GA SUAREZ

\ Dlrectora h

untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A CONTRA ANGEL
DE JESUS BAEZ ZALAZAR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA” CLASE 28.

Asuncidn,

26 FEB 5

VISTO:

El expediente caratulado: IMPORTADORA DEL REY S.A contra ANGEL DE JESUS
‘ BAEZ ZALAZAR sobre oposiciones al registro de marca “RASPADITA DEL REY Y
ETIQUETA” clase 28, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “R ASPADITA
DEL REY'Y ETIQUETA?”, solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca DEL REY en
la clase 28 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles.

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

9 siempre por el interés general.

’ Q{e,:como lo resa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
V

cualquidra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A CONTRA ANGEL
DE JESUS BAEZ ZALAZAR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA” CLASE 28.

Resolucién D.A.M.L n. °

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “R ASPADITA DEL
REY Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible

con la marca base de oposicién DEL REY, se percibe que entre las mismas existen elementos que

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

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

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

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

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

procesal. /
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS

ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A CONTRA ANGEL

DE JESUS BAEZ ZALAZAR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA” CLASE 28.

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
[($9]

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

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

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcz';zl de S1gnos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signo”.
/ )

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

est pula%as en la L#y n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
S ’
/ ~
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A CONTRA ANGEL
DE JESUS BAEZ ZALAZAR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA” CLASE 28.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 232/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
IMPORTADORA DEL REY S.A contra ANGEL DE JESUS BAEZ ZALAZAR sobre
oposicién al registro de marca “RASPADITA DEL REY Y ETIQUETA” clase 28,
Expediente n° 2130979 solicitada por ANGEL DE JESUS BAEZ ZALAZAR .~-------remv-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la, fnarca “RASPADITA DEL
REYY ETIQUETA” clase 28, Expediente n° 2130979 sollCltada por ANGEL DE JESUS

BAEZ ZALAZAR. R
, N
Articulo 3.-  NOTIFIQUZSE por cédula. - T rl\///
\ /7 : / /
L\ \5\/\/
i ALVARENGA SUAREZ
Difectora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOPPING TODO HOGAR S.A CONTRA FANNY
CONCEPCION AYALA GUERRERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncidn, 2: FEB 2025
VISTO:
El expediente caratulado: SHOPPING TODO HOGAR S.A contra FANNY

CONCEPCION AYALA GUERRERO sobre oposiciones al registro de marca “RP
SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA” clase 35, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “RP
SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca
RP SHOPPING TODO HOGAR Y ETIQUETA en la clase 35 respectivamente, por lo que

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

Que, €

momento de analizak la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

so de las atribuciones otorgadas por la Iey1 a esta dependencia administrativa, al

el/Signg /no se encueritre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

éland

iempre por ¢finterés general. --

’ .
' Articulo 15°.- El r&i&f(e de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra\quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sigho que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiery sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOPPING TODO HOGAR S.A CONTRA FANNY
CONCEPCION AYALA GUERRERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “RP SHOPPING
HOGAR Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicién SHOPPING TODO HOGAR, se percibe que entre

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

y conceptual.

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

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

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

oposicj uerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

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

os hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOPPING TODO HOGAR S.A CONTRA FANNY
CONCEPCION AYALA GUERRERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

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

solicitada para su registro.

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
[($9)>)

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

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

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

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constitwyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por loexpresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
1e la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

7 n° 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SHOPPING TODO HOGAR S.A CONTRA FANNY
CONCEPCION AYALA GUERRERO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “RP SHOPPING HOGAR Y ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 392/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicidén deducida por corresponder asi en derecho.

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SHOPPING TODO HOGAR S.A contra FANNY CONCEPCION AYALA
GUERRERO sobre oposiciones al registro de marca “RP SHOPPING HOGAR Y

ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2234221 solicitada por FANNY CONCEPCION
AYALA GUERRERO.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la pfarca “RP\\éHOPPING
HOGAR Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 221 solicitada ﬁﬁ}r FANNY
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA JULIO JAVIER ROLON VICIOSO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADIOFRITAS, CLASE
43.

Asuncidn, 2 8 F EB ZO?:
VISTO:

El expediente caratulado: HALTEN S.A. contra JULIO JAVIER ROLON VICIOSO
sobre oposicion al registro de marca “MADIOFRITAS” clase 43, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
“MADIOFRITAS?, solicitada para la clase 343 en base al registro de la marca MANDIOKITA
clase 30, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al

momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA JULIO JAVIER ROLON VICIOSO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADIOFRITAS, CLASE
43.

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.

Que, al cotejar las marcas solicitada MADIOFRITAS y MANDIOKITA oponente, se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién

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

origen de produccion).

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

procedente.

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada

“MADIOFRITAS” la marca oponente “MANDIOKITA” encontramos similitudes,
y P

provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace

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

Que, entre la denominacién solicitada se observa a simple vista que la misma es
indeffctiblemente\confundible con la marca base de la oposicién, se percibe que entre las mismas

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

al que inducen a confusion.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA JULIO JAVIER ROLON VICIOSO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADIOFRITAS, CLASE
43.

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

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

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

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

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

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

hubiese hecho conocido el signo”.

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

correspgAde configmar el Dictamen n.° 319/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposifion deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA JULIO JAVIER ROLON VICIOSO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MADIOFRITAS, CLASE

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HALTEN S.A. contra JULIO JAVIER ROLON VICIOSO sobre oposicién al registro
de marca “MADIOFRITAS” clase 43, Expediente n° 2374856 solicitada por JULIO
JAVIER ROLON VICIOSO.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la

clase 43, Expediente n° 2374856 solicitada por ]
VICIOSO.

ca “MARIOFRITAS”

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES MOLINAS
CABALLERO CONTRA AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES
AGUILERA IGLESIA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA, CLASE 44.------—--—-

Asuncién, ) 6 FEB 2025
VISTO:

El expediente caratulado: ROCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES
MOLINAS CABALLERO contra AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES
AGUILER A IGLESIA sobre oposicién al registro de marca “MBARAKAJAGUA CLINICA
VETERINARIA'Y ETIQUETA” clase 44, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca
“MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA?, solicitada para la clase 44,
en base al registro de la marca MBARAKAJA HA JAGUA PY PET CARE clase 35, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciozes otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al

V.. leg fac1on mar ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

! Articulo 15°
exclusivo de 14

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

d y a ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

gontra quien ne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES MOLINAS
CABALLERO CONTRA AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES
AGUILERA IGLESIA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA, CLASE 44.------------—ee-

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA
Y ETIQUETA y MBARAKAJA HA JAGUA PY PET CARE oponente, se observa a simple
vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion, se percibe
que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos
fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca

por otra) como ala indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).---------

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
servicios muy relacionados, 1o que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

Que, anmalizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES MOLINAS
CABALLERO CONTRA AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES
AGUILERA IGLESIA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA, CLASE 44.------------——---

Que, entre la denominacién solicitada se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas
existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual que inducen a confusién.

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas, la denominacién solicitada no redne los requisitos que la hacen
[($5)

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el. Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constitwyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transc mpcz'o'n total o parcz'al de SLgnos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo dz asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo oAta~dilucior. de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese Hecho conoctddp el signo”.

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

considera qyie la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR F.OCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES MOLINAS
CABALLERO CONTRA AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES
AGUILERA IGLESIA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
MBARAKAJAGUA CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA, CLASE 44.-------------—---

corresponde revocar el Dictamen n.® 564/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ROCIO BELEN GIMENEZ CUENCA, RAUL ANDRES MOLINAS
CABALLERO contra AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES
AGUILERA IGLESIA sobre oposicion al registro de marca “MBARAKAJAGUA
CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA” clase 44, Expediente n° 2334530
solicitada por AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MARIA DE LOURDES AGUILER A

IGLESIA

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca JAGUA
CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA” clase ediente n°\2334530
solicitada por AMARIE RAQUEL ALEGRE Y MA ELQURDES AGUILER A

IGLESIA

‘ Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\{ ) />J
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOISES BRAVO REGATO CONTRA OPERADORA DE
NEGOCIOS NMW, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)” CLASE 43.

Asuncidn,

26 FEB 2005
VISTO:

El expediente caratulado: MOISES BRAVO REGATO CONTRA OPERADORA DE
NEGOCIOS NMW, S.L. sobre oposicién al registro de marca “NMW NO MAMES WEY
(SLOGAN)” clase 43, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “NMW NO
MAMES WEY (SLOGAN)”, solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca NO
MEMES WEY QUE PICANTE (SLOGAN) en la clase 43, 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

otro sigho que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cualquietg sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOISES BRAVO REGATO CONTRA OPERADORA DE
NEGOCIOS NMW, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)” CLASE 43.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “NMW NO MAMES
WEY (SLOGAN)” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con
la marca base de oposicion NO MAMES WEY QUE PICANTE (SLOGAN) se percibe que
entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético,

visual y conceptual.

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

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

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

dgados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOISES BRAVO REGATO CONTRA OPERADORA DE
NEGOCIOS NMW, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)” CLASE 43.

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

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

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacidn solicitada no retne los requisitos que la hacen
[($3)

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

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

interés en sustentar la oposicidn.

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

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

hubiese becho conocido el signo”.

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

Direcgién considera quie la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
stipuladas en la Ley \n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar €l Dictamen n.° 452/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la dposicidn deducids

por corresponder asi en derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOISES BRAVO REGATO CONTRA OPERADORA DE
NEGOCIOS NMW, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)” CLASE 43.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MOISES BRAVO REGATO contra OPERADORA DE NEGOCIOS NMW, S.L.
sobre oposicién al registro de marca “NMW NO MAMES WEY (SLOGAN)” clase 43,
Expediente n° 2359355 solicitada por OPERADOR A DE NEGOCIOS NMW, S.L. ----

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la magéda “NMW NO MAMES
WEY (SLOGAN)” clase 43, Expediente n° 2359355 solicjtdda por OPER ADOR A DE
NEGOCIOS NMW, S.L.

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

Yy

AL UAREZ
Directora

RN ,,Qilr(cc:ci‘fc’indde suntos Marcarios Litigiosos
arcanios W

NLE
s
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA PARASOL MEDICAL,
LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MICROBECARE” CLASE
0s.

FEB 2025

(e}

Asuncidn, 2
VISTO:

El expediente caratulado: SCAVONE HNOS. S.A. contra PARASOL MEDICAL, LLC
y sobre oposicién al registro de marca “MICROBECARE?” clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca
“MICROBECARE?, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca MICRONEMA en

laclase 05, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.-

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

marcarig ciertas restxicciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

" Art{culo 15°.- El r ism una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiyo de lamisma % a ej_e}c,er ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra

quien lesjone sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios cualquiera
sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA PARASOL MEDICAL,
LLC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MICROBECARE” CLASE
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oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas enla Ley de Marecas.

Que, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el

mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario,

sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcion de una de las marcas

puede ser asociada con la otra.

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “MICROBECARE” y
la marca oponente “MICRONEMA” se advierte que la solicitud de registro se encuentra
compuesta por una palabras, y el oponente se encuentra compuesta también por una palabra,
donde ambas comparten la palabra MICRO, pero es de uso comiin como se analizard en el parrafo
siguiente. De dichas diferencias ortogrificas se genera un distintivo fonético en la parte final,

debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que

generan ambas es diferente una de otra.

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las
denominaciones MICROBECARE (solicitada) y MICRONEMA (oponente), existen otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, segtin la busqueda
realizada en el sistema informdtico de la Institucién, también se encuentran registradas las
siguientes marcas: MICROCYN Registro n° 497216, MICROAGUJEROS MICROFUROS
Registro n® 446614, MICROPORE Registro n® 430066, MICROIMMUN Registro n® 450379,
MICROFOS Registro n® 452104, MICROPARIN Registro n° 468412, MICROXISTO
Regi 0 n® 469144, MICROSONA Registro n® 480892 extremo que demuestra la coexistencia

agifica de las mismas dentro del mercado y que mal podrifa el titular de la marca oponente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA PARASOL MEDICAL,
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similitud parcial no es un obsticulo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten

elementos distintivos adicionales.

Que, al profundizar en las diferencias MICROBECARE y MICRONEMA, se aprecia
que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la
jurisprudencia marcaria ensefian que el andlisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando
el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este
caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la particula MICRO, las diferencias
graficas, ortogrificas y fonéticas entre MICROBECARE y MICRONEMA son suficientes para

evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresion general claramente

diferenciada.

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que

existe una suficiente carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos

vocablos de fantasia evocan una idea diferente a la mente del consumidor, que es otro punto a tener

en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el mismo. ----------

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

las mismas.

Que, Jorge Otamendi senala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto-general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considera la

totdlidad de lvs signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a

1as marcas >R0 son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
paxidad de disriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comin, presentan suficientes

é&'z’fer ncias gr.

icas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase
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05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comiin en productos farmacéuticos, y por lo tanto,

no debe limitarse al registro de nuevas marcas porla mera coincidencia de estos elementos.------------

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

integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica.? -----------------

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, ademds de considerar que la existencia de partes

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca oponente, por lo que esta Direccion considera que la presente solicitud de
registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el articulo 2° de la Ley

de marcas n° 1.294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.------------

]
2 D, Fernandez No&ca—f Fundamentos de Derecho de Marcas — Pag 199.
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improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.° 06/2025 de la Jefatura

de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicion 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
SCAVONE HNOS. S.A. contra PARASOL MEDICAL, LLC sobre oposicién al registro
de marca “MICROBECARE?” clase 05, Expediente n° 2026014, solicitada por PARASOL
MEDICAL, LLC

marca “MICROBECARE” clase 05, Expediente n® 202604, solicitada por PARASOL

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la mhc\lt;%i de registro de la
MEDICAL, LLC.

-
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. L 7;\

( \/_A) )
1.'::/"7‘ s \ : \ ’//
\\\:}4) ‘;\ . ,\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CAN TECHNOLOGIES, INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIAMOND V” CLASE 05.----------------

Asunciodn, PR ~
26 FEB 2005
VISTO:
El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra CAN TECHNOLOGIES, INC.

sobre oposicién al registro de marca “DIAMOND V” clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “DIAMOND V?,
solicitada para la clase 05, en base a la solicitud de registro “DIAMOND?” en clase 05, por lo que

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

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

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

exclu§ivo de la misr ¢jercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo
que pugda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios cualquiera
sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CAN TECHNOLOGIES, INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DIAMOND V” CLASE 05.----------------

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada “DIAMOND V”, se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca “DIAMOND”

base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen préicticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, al analizar la marca solicitada DIAMOND V y DIAMOND oponente, podemos
notar que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente
importa es la visién en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de

familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la

indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).

Que, ademds de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende
proteger productos en la misma clase 08 con la marca base de oposicién, siendo este uno de los
factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestién, sabido es que, ante la

posibilidad de una confusién, debe estarse a favor de la proteccién al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el

publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas, y nos

da la pauta que la oposicidn sea declarada procedente.

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA CAN TECHNOLOGIES, INC. SOBRE
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Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusién se vuelve particularmente alto

va_que los consumidores podrfan no reconocer diferencias suficientes para distinguir los
productos. Esta situacién justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de
proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles dafios en la percepcion del
consumidor. La procedencia de la oposicién se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el

interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por

la marca oponente, evitando asf una afectacién negativa en el mercado.

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

marca.

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta
similitud se evalda teniendo en cuenta como las marcas serén pronunciadas por el consumidor
promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o gréficas, sino
que, en muchas ocasiones, se gufa por laimpresién auditiva que le genera la marca. En este sentido,
siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se produce "crando la
pronunciacion de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las

diferencias grificas que puedan existir”.

Es relevante sefialar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser

pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del publico consumidor las pronuncia

habitualmente.

De esta manera, si la pronunciacién de ambos signos induce a una confusién en la mente
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un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccz‘o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

. conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hecho conocido el signo”.

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

confirmar el Dictamen n.* 59/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposicién

deducida por corresponder asi en derecho.

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
TECNOMYL S.A. contra CAN TECHNOLOGIES, INC sobre oposicién al registro de
marca “DIAMOND V”, clase 05, Expediente n° 2202401 solicitada por CAN
OLOGIES, INC.

Articulg 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “DIAMOND V”, clase
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ICL SPECIALTY PRODUCTS LP CONTRA EDMAR
LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA N UTRITOS Y ETIQUETA, CLASE 35.

Resolucién D.A.M.L n. °

i Asuncidn, 77 FE R 2005
VISTO:

El expediente caratulado: ICL SPECIALTY PRODUCTS LP contra EDMAR LUIZ
PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES sobre oposicion al registro de la marca N UTRITOS Y
ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca N UTRITOS Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca NUTRIFOS en la clase 01, 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

momenty{anahzar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

)/no se encue}%tre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

land

s\empre por el interés general.

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

istingui roc’uctos }servmlos Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
N

%lacion marcarl/a cigrtas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
S \//

! Articulo 15°.- El (cgisfro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signg que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera\sea la clase en que figuren, sxempre que tengan relacién entre ellos.

\

\
v
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ICL SPECIALTY PRODUCTS LP CONTRA EDMAR
LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA N UTRITOS Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca NUTRIFOS registrada en la clase 01
protege productos tales como: “Composiciones fosfaticas para su uso aditivo alimenticio”. Por otro
lado, la marca solicitada: N UTRITOS en la clase 35, protege servicios tales como: “Importacion,
exportacion, comercializacion y venta de productos alimenticios, alimentos naturales y alimentos

saludables ". La diferencia de los sectores y_la_naturaleza de los productos y_servicios es

significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacificamente sin

generar confusidn entre los consumidores.

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos
marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al

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

enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo

al de_confusién directa o indirecta. NUTRIFOS oponente en la clase 01, se enfoca en

coniposiciones fé@faticas, mientras que N UTRITOS solicitada en la clase 35, estd mds orientada
fa los servicios \de comercializacién de alimentos saludables y naturales, lo cual refuerza atin

1a diferenciagién entre ambas marcas. Ademis, el publico objetivo de cada marca es

Pigina2de S




” % GOBIERNO prL | DIRECCION NACIONAL
| DEPROPIEDAD
Q\ PARAGUAY | INTELECTUAL

Resolucién D.A.M.L n. ° N

| g y [t

W )

POR LA CUAL SE DECLARA\IMPROCEDEN'I‘E Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ICL SPECIALTY PRODUCTS LP CONTRA EDMAR
LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA N UTRITOS Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas N UTRITOS Y
ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y NUTRIFOS, registrada en la clase 01, debido
especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las
mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por

. nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que

pueden eventualmente justificar su rechazo.

Que, tanto la particula NUTRI, es de uso comiin, nadie puede invocar exclusividad sobre

palabras o silabas de uso comun.

Que, lo mencionado precedentemente se confirma la coexistencia de las marcas:
NUTRIPAN Registro n° 441.475, NUTRIHOS Registro n® 463.371, NUTRIPAR Registro
n° 438204, entre otros.

Que, La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando

los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y publico objetivo. En este caso, los

productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite

. su convivencia sin generar riesgos de confusién o asociacién errénea.

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada N UTRITOS cuenta, con una

ueh)see un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. As{
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ICL SPECIALTY PRODUCTS LP CONTRA EDMAR
LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA N UTRITOS Y ETIQUETA, CLASE 35.

NUTRIFOS (DENOMINATIVA)

SOLICITADA OPONENTE

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 bisicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 204/24 emitido por la

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

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ICL SPECIALTY PRODUCTS LP CONTRA EDMAR
LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA N UTRITOS Y ETIQUETA, CLASE 35.

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
ICL SPECIALTY PRODUCTS LP contra EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO
LUIZ PIRES sobre oposicion al registro de la marca N UTRITOS Y ETIQUETA clase
35, Expediente n° 1819323 solicitada por EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO
LUIZ PIRES.

Articulo 2.- DISPONER Ila prosecucién de trimites de la soliditud d registro de la
marca N UTRITOS Y ETIQUETA clase 35S, Expedl?te\ 19323
EDMAR LUIZ PIRES Y FERNANDO LUIZ PIRES.

licitada por

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ALVARENGA SUAR
Director
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA DELIBRA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DUTAFLOX CLASE 0s.

Asuncidn,

27 FEB 2025
VISTO:

El expediente caratulado: CRAVERI SAIC contra DELIBRA S.A. sobre oposicién al
registro de la marca, DUTAFLOX, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

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

esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 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,

veland?,?iefnpre r el interés general.

\

/7\ ! \

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

ara Edistxinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
islacién marcafia, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
A\ —

P \ % . ofe 8 .

la Jhora de /con31derar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

pregautelar otrs derechos o intereses, tan validos como el derecho a constituir una Marca.----------

" Anticulo 15°.- Elfegistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la mi§ma y/a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra\quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sig\{xo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquié\ra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

\
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Resolucién D.AM.Ln.° ¥

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y la
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, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un anlisis minucioso
entre las denominaciones en pugnas esta Direccién es del criterio que las marcas DUTAFLOX
(solicitada) y DUTAX (oponente),wnotamos que, entre las mismas es posible una coexistencia
pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de confusién alguno entre las
denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo DUT ello no demuestra que
las mismas causarin confusién al publico consumidor, tomando en cuenta que las mismas
producen una visién de conjunto distintas entre si, por lo que no habrd asociacién entre ellas,
como asf también mencionar que hay coexistiendo innumerables registros a nombre de diferentes
titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre si, ya sea gréfica,

ortogrifica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresién general

distinta e inequivoca de cada una de las marcas.

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica como también auditivamente, tal como
ensefia la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el anilisis de marcas para determinar una

eventual posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en

su conjunto y no por sus elementos aislados.

Qt{e, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos

fonétic

s esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el publico
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA DELIBRA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DUTAFLOX CLASE 05.

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas (FLOX y AX) introduce
elementos distintivos adicionales que resultan ficilmente identificables por el consumidor medio,
quien estd acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en funcién de pequefias
variaciones fonéticas y grificas, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualizacién
que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre DUTAFLOX y DUTAX es
viable sin riesgo de confusién o perjuicio, las diferencias, sumadas al cardcter genérico del prefijo
compartido, permiten concluir que no existe riesgo de confusidn directa ni indirecta en el publico
consumidor. En consecuencia, las marcas pueden coexistir pacificamente en el mercado sin

afectar los derechos de las partes involucradas ni generar error o asociacién indebida entre los

consumidores.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "DUTAFLOX" y

"DUTAX" no presentan riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no

representa ningdn inconveniente legal.

Que, resulta menester destacar la situacién especial de los productos comprendidos en
la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos
y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y
evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la CLASE S, asegurando que se
ajuste de manera apropiada a la evolucién del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque
adaptable garantiza que la clasificacién sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el
dmbito de la salud, fomentando asi un sistema de registro mds eficaz y alineado con las

necesidades dindmicas de la industria.

#~ /@é\al profundizar en las diferencias entre DUTAFLOX y DUTAX, se aprecia que las

ismas son n\Xables tanto desde el punto de vista grifico como auditivo. La doctrina y la

arcaria ensefian que el andlisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando

{uris rudencia
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA DELIBRA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DUTAFLOX CLASE 05.

el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En

este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo "DUT", las diferencias

grificas, ortogrificas y fonéticas entre BIOPRO y BIOTROP son suficientes para evitar

cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresién general claramente

diferenciada.

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no son, en pn’nczﬁo, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comdin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comiin en productos Jfarmacéuticos. y por lo
tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos

elementos."

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

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

originalidad. =
:7’/ .

ue, esta Diteccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin

crear fiesgo de confusidn al publico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
Crios diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

ocedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 460/24 emitido por la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CRAVERI SAIC CONTRA DELIBRA S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DUTAFLOX CLASE 05.

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
CRAVERI SAIC contra DELIBRA S.A. sobre oposicién al registro de la marca,
DUTAFLOX clase 05, Expediente n° 1746116 solicitada por DELIBR

Articulo 2.- DISPONER Ia prosecucién de trdmites de lo/solicitud de\}‘ggistro de la
marca DUTAFLOX clase 0s, Expediente n° 1746116 solicifada por DELIBRI} S.A. -

/.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /
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CLASE 05.

El expediente caratulado: GRAMON PARAGUAY SA.CIFILA. CONTRA
GIBRALTAR (UK) LIMITED sobre oposicién al registro de marca “CALMEX” clase 05,

Asuncion, 2 7 F EB 2025

VISTO:

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

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 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 siwcl interés general.
N\
/ N\

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

CONSIDERANDO:

_—

Articulo 15°.- El r

" exclusivo de la mis
contra quien lesione
otro §igno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

egistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
a'y 4 ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

r(mfderechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.CIFILA. CONTRA GIBRALTAR

(UK) LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX,
CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en 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, la solicitud de registro })retende proteger productos de la clase 05, especificamente:
“Preparaciones y sustancias veterinarias; complementos alimenticios nutricionales para animales:
suplementos  nutricionales para  animales; suplementos dietarios para  animales; aditivos
medicinales para alimentos de animales” mientras que el oponente protege productos de la clase
05, especificamente: “Todos los productos”. Tales como: “Productos Jfarmaceéuticos, preparaciones
para uso médico y veterinario; productos higiénicos Y Sanitarios para uso médico; alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios
para personas o animales; emplastos, material para apo’sz'to:; material para empastes ¢ impresiones

dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dariinos; fungicidas, berbicidas”.——--

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,

ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir

los mismos productos.

Que, al cotejar las marcas solicitada CALMEX y CALMEX oponente, se observa a
simple vista'quea misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion, se

percibe/que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los

¢ fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una
! )

}{or otra) como a la indirecta (cwonsiderar que ambas tienen un mismo origen de
)

an). /
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.CILELA. CONTRA GIBRALTAR
(UK) LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX,
CLASE 05.

Que, ademds teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante mencionar

que el oponente ya posee derecho adquirido sobre la marca CALMEX, ello se puede comprobar

con el registro nro. 476.217 para proteger todos los productos de la clase 05.

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“CALMEX?” y la marca oponente “CALMEX” encontramos similitudes, provocando que dichas

marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre s,

existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/o asociacién.

Que, entre la denominacién solicitada se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas

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

conceptual que inducen a confusién.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bésicas 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 existiri el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
[{$32]

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la

/d )
cortocido| en el sectqr pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

pr{»duct 5 0 servicgs a los que se apligite el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.ILFLA. CONTRA GIBRALTAR

(UK) LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX,
CLASE 05.

confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su Sfuerza distintiva, cualgquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 574/24, 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 accién deducida por
GRAMON PARAGUAY S.A.C.LE.LA. contra GIBRALTAR (UK) LIMITED sobre

oposicion al registro de marca “CALMEX” clase 05, Exped1 %7864 solicitada
por GIBRALTAR (UK) LIMITED

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de/la marca “CALM ” clase 0S,
Expediente n°® 2317864 solicitada por GIBRALTAR LIMIﬁE
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

: Directora
-~ r:Direecién de\Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.CILEFILA. CONTRA GIBRALTAR
(UK) LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX,
CLASE 31.

Asuncién, 27 FEB ZU23
VISTO:

El expediente caratulado: GRAMON PARAGUAY S.A.C.LFLA. CONTRA
GIBRALTAR (UK) LIMITED sobre oposicién al registro de marca “CALMEX” clase 31,

¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CALMEX”,
solicitada para la clase 31, en base al registro de la marca CALMEX clase 05, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 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 si€mpre p6‘ el interés general.

Que, tal comp 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
: g;s On mgpearia, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
hm '/dhe a la jhora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para
recatelar otros derechas o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, ----------

! Ayticulo 15°.- regkfro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclisivo de la midma y'a ejercer ante los 6rganos 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
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.LELA. CONTRA GIBRALTAR
(UK) LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX,
CLASE 31.

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.

Que, la solicitud de registro pretende proteger productos de la clase 31, especificamente:
“Complementos y aditivos no medicinales para alimentacion animal.” mientras que el oponente
protege productos de la clase 05, especificamente: “Todos los productos”. Tales como: “Productos

ﬁzrmacéutz’cos, preparaciones para uso médico y veterinario; producto; bzgz'ém'cos Y sanitarios para
uso médico; alimentos ) sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
mplementos alimenticios para personas o animales; empla:tos, material para apositos; material
para empastes ¢ impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales

daninos; fungicidas, berbicidas”.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,

ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir

productos relacionados, .

Que, al cotejar las marcas solicitada CALMEX y CALMEX oponente, se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn, se

percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen practicamente idénticas en los

planos fonético;visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una

marca/ por otra) C\Kmo a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.CIFILA. CONTRA GIBRALTAR
(UK) LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX,
CLASE 31.

con el registro nro. 476.217 para proteger todos los productos de la clase 05, la cual son

productos muy relacionados con las clase 31.

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“CALMEX”y la marca oponente “CALMEX” encontramos similitudes, provocando que dichas

marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre si,

existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/o asociacién.

Que, entre la denominacién solicitada se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas
existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual que inducen a confusién.

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
asociacion/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en 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
regz’s:‘7'(e\ como marcas los signos_que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,

trangliteracion o 'transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

‘conocido en el seqtor pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

pm&lu 05 0 servigios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar

Pigina 3 de 4




’ %% GOBIERNO prr | DIRECCION NACIONAL
| DEPROPIEDAD
PARAGUAY | INTELECTUAI

BIBIEE
Resoluciéon D.A.M.L n. ° @ 6 ¥V U J W

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.LELA. CONTRA GIBRALTAR

(UK) LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CALMEX,
CLASE 31.

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

hubiese becho conocido el signo’”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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 retune los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.° 571/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GRAMON PARAGUAY S.A.C.LF.LA. contra GIBRALTAR (UK) LIMITED sobre

oposicién al registro de marca “CALMEX” clase 31, Expedleme/n?\l&l\7754 solicitada
por GIBRALTAR (UK) LIMITED L.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registrode 4 marca “CALM}X” clase 31,
Expediente n° 2317754 solicitada por GIBRALTAR (UK) LIMITED

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. /==t
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PRAXIS PHARMACEUTICAL”, CLASE 05.

Asuncion, 2 7 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA sobre oposicién al registro de la marca
PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 05,y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca PRAXIS
PHARMACEUTICAL, solicitada para la 05 en base al registro de marca VET.PRAXIS en la
clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

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

de, tal comoNo expresael Art. 1 dela Ley n°1.294/98, las marcas son signos que sirven

pdra djstinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

! Axticulo 15°.- El re@\de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al

uso kxclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PRAXIS PHARMACEUTICAL”, CLASE 05.

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

trémite 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, la marca registrada VET.PRAXIS en la clase 35 protege: Servicios de venta de
balanceado y articulos afines al rubro, camas, jaulas, medicamentos, perfumes, todo
‘ uso veterinario, y la solicitada PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 05 pretende
proteger: “Productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas
para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apositos; material para
empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de

animales dafiinos; fungicidas; herbicidas.”, como se puede notar los productos y servicios son

diferentes, lo que nos da la pauta que podrdn coexistir pacificamente.

Que, no existe posibilidad de confusion entre las marcas PRAXIS
PHARMACEUTICAL, solicitada en la clase 05, y VET.PRAXIS registrada en la clase 35,
debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos
por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad

requeridos por nuestra legislacion marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos

juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.

. 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 pre reflexiva pues, ésta contagia a

quien las percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PRAXIS PHARMACEUTICAL”, CLASE 05.

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

y originalidad.

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podréd 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 improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n°® 653/24

emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposicion 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 acciéon deducida por
VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA.
sobre oposicién al registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 05,
Expediente n° 2369438 solicitada por PRAXIS PHARMACEUTICAL
COLOMBIA LTDA.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites defa solicitud de registro de
la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 05, Expediente n® 2369438 solicitada
por PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIXLT A.\

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

JADIYI ALVARENGA SUAREZ
RS {rector]

reccidn:dé Asuntos Marcatios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PRAXIS PHARMACEUTICAL”, CLASE 42.

Asuncion,
VISTO:

El expediente caratulado: VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA sobre oposicién al registro de la marca
PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 42,y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca PRAXIS
PHARMACEUTICAL, solicitada para la 42 en base al registro de marca VET.PRAXIS en la
clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

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

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

regulatoria, velando siempre por el interés general.

! Articulo 15°fljrj25tro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
1

uso\ exclusivo

isma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
corrdspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso
de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los
productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PRAXIS PHARMACEUTICAL”, CLASE 42.

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

I‘CgiStI‘O de una marca previstas enla LCy de Marcas.

Que, la marca registrada VET.PRAXIS en la clase 35 protege: Servicios de venta de
balanceado y articulos afines al rubro, camas, jaulas, medicamentos, perfumes, todo
uso veterinario, y la solicitada PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 42 pretende
proteger: “Servicios cientificos y tecnoldgicos asi como servicios de investigacion y
disefio relativos a ellos; investigacion y desarrollo de nuevos productos.”,como se puede

notar los servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrin coexistir pacificamente.--

Que, no existe posibilidad de confusion entre las marcas PRAXIS
PHARMACEUTICAL, solicitada en la clase 42, y VET.PRAXIS registrada en la clase 35,
debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las
mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos

por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos

que pueden eventualmente justificar su rechazo.

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 pre reflexiva pues, ésta contagia a

quien las percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente

discrepancia entre las mismas.

¢ puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente

a marca de la oponente, por lo que esta Direccidn considera que la presente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PRAXIS PHARMACEUTICAL”, CLASE 42.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente
sin crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine
los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida
deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n°® 654/24
emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposicion 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
VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA.
sobre oposicién al registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 42,
Expediente n° 2369441 solicitada por PRAXIS PHARMACEUTICAL
COLOMBIA LTDA.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la sql' itud de registro de
la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 42, Expediepte n° 2369441 solicitada
por PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA J

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

f/ﬁE A SUAREZ
irector:

Direccién d§ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PRAXIS PHARMACEUTICAL”, CLASE 44.

Asuncioén, 27 FEB 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA. sobre oposicion al registro de la marca
PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 44, y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca PRAXIS
PHARMACEUTICAL, solicitada para la 44 en base al registro de marca VET.PRAXIS en la

clase 44, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. o

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

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

regulatoria, velando siempre por el interés general.

gistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
uso ‘exclusivo dq la phisma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso
de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidén o asociacién entre los

productgs o servicios cualquiera sea la clase 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 VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PRAXIS PHARMACEUTICAL”, CLASE 44.

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 parael

registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, si bien estin insertas en la misma clase, protegen diferentes servicios, la marca

registrada VET.PRAXIS en la clase 44 protege: Servicios veterinarios y la solicitada
. PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 44 pretende proteger: “Servicios médicos;

clinicas; alquiler de instalaciones sanitarias.,”, como se puede notar los servicios son

diferentes, lo que nos da la pauta que podrin coexistir pacificamente.

Que, no existe posibilidad de confusion entre las marcas PRAXIS
PHARMACEUTICAL, solicitada en la clase 44, y VET.PRAXIS registrada en la clase 44,
debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las
mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos

por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos

que pueden eventualmente justificar su rechazo. -

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 aprehensic')n espontdnea y pre reflexiva pues, ésta contagia a
. quien las percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente

discrepancia entre las mismas.

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

artjetlo 2‘?1%{;1 Ley de marcas n @ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad

f originalidad. : X

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

sincrear riesgo dé€ confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VET-PRAXIS SRL CONTRA PRAXIS
PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PRAXIS PHARMACEUTICAL”, CLASE 44.

los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida
deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 652/2024

emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por

corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
®

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar ala accién deducida por
VET-PRAXIS SRL contra PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA.
sobre oposicién al registro de la marca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 44,
Expediente n° 2369436 solicitada por PRAXIS PHARMACEUTICAL
COLOMBIA LTDA.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trémites de la soficitud de registro de
lamarca PRAXIS PHARMACEUTICAL, clase 44, E iete n® 2369436 solicitada
por PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIALTDA

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula.

Nt / Directora

W\ ¢ Wsmeems ™ \;‘ : “LE):/
N wpfd Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMPRESA
BRASILEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL CONTRA MIRLE MAR NUNEZ
GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FEEL FOOD”
CLASE 30.

Resolucién D.A.M.L n. °

Asuncidn, 2 8 FEE 2U25
VISTO:

El expediente caratulado: WOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMPRESA
’ BRASILEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL contra MIRLE MAR NUNEZ GONZALEZ
sobre oposicion al registro de marca ‘:FEEL FOOD? clase 30, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “FEEL FOOD?”,
solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca FEEL GOOD en la clase 30, 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 anak a oposicidn a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando sigmpre por el interés general. -

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

W\ "/
\:*‘\@'{5‘ \'\Q
N Unt, "\Qs /
\;_05 Marc? ~d

r—
' Articulo 15°.- El {g‘is} de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
ma

exclugivo de la mis a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra\quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cualquieya sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WOW JNDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMPRESA
BRASILEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL CONTRA MIRLE MAR NUNEZ
GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FEEL FOOD”
CLASE 30.

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

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

oposicién “FEEL GOOD.”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptua],—- ——————— -

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

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

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

procesal,

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WOW INDUSTRIA E COMERCIO LITDA EMPRESA
BRASILEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL CONTRA MIRLE MAR NUNEZ
GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FEEL FOOD”
CLASE 30.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existir4 el riesgo de
asociacién/confusion de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

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

interés en sustentar la oposicion. -

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

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

hubiese hecho conocido el signo”.

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

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

RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMPRESA
BRASILEIRA INDUSTRIAL E COMERCIAL CONTRA MIRLE MAR NUNEZ
GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FEEL FOOD”
CLASE 30.

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por WOW
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL E
COMERCIAL contra MIRLE MAR NUNEZ GONZALEZ sobre oposicién al registro
de marca “FEEL FOOD?” clase 30, Expediente n® 1949521 solicitada por MIRLE MAR
NUNEZ GONZALEZ.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicituc.l de registro de rca “FEEL\FOOD?” clase

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA AGRI TOP S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD” CLASE 01.

Asuncidn, 2 8 H.:.B 2025
VISTO:

El expediente caratulado: AGROTEC S.A. contra AGRI TOP S.A. sobre oposicién al
registro de marca “BOLD?” clase 01, y;

® CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “BOLD”,
solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca BOLT en la clase 01, 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 dist'guir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

s¢ orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,

y ingtancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo\que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA AGRI TOP S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD” CLASE 01.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

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

procesal.

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

solicitada para su registro.

e

q registrable y s halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA AGRI TOP S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD” CLASE 01.

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

interés en sustentar la oposicion.

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

hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 182/22, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
S.A. contra AGRI TOP S.A. sobre oposicién al registro de marca “BOLD”

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “BOLD” clase 01,
2010866, solicitada por AGRI TOP S.A.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA AGRI TOP S.A/ SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “BOLD” CLASE 01. foms

. -,

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. ---
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS FIRELLI CONTRA
EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FORFEST Y ETIQUETA” CLASE 28.

Asuncion, 2 8
VISTO:

El expediente caratulado: FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELLI
contra  EDEN STADIKOWSKI sobre oposicion al registro de marca “FORFEST Y
. ETIQUETA” clase 28, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “FORFEST Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca FORFEST en la clase 21,

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,

o P T . ’
velando sieprpre porel interés general. -

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

' Ardculo 15°.- %q:}gﬁstro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

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

cualquiery sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
\ B
N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELLI CONTRA
EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FORFEST Y ETIQUETA” CLASE 28.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

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

oposicién “FORFEST”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

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

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

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

procesal.---

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

validez a lesargumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELLI CONTRA
EDEN STADIKOWSKI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FORFEST Y ETIQUETA” CLASE 28.

«Kn

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

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

interés en sustentar la oposicion.

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

hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 140/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por

USTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELLI contra EDEN
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DEDUCIDA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELLI CONTRA

EDEN STADIKOWSKI

“FORFEST Y ETIQUETA” CLASE 28.

STADIKOWSKI sobre opesicion al registro de marca “FORFEST ETIQUETA” clase
28, Expediente n® 2124711 solicitada por EDEN STADIKOWSKI.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la |

arca “KORFEST Y
ETIQUETA” clase 28, Expediente n° 2010866, soliWN STADIKOWSKI.--
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. /-

0102

Resolucién D.A.M.L n. °

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

—
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO CONTRA
SERVICIOS DE ESTETICA Y SALUD SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MEDICO Y
ETIQUETA” CLASE 44.

Asuncion, 28 H":B 2025
VISTO:

El expediente caratulado: LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO contra
SERVICIOS DE ESTETICA Y SALUD SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro
de marca “RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MEDICO Y ETIQUETA” clase 44,

]

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “RENOVO
CLINICA ESTETICA Y SPA MEDICO Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 44, en base al
registro de la marca RINNOVO TERAPIA FISICA INTEGRAL Y ETIQUETA en la clase 44
y otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.--- e

Que, en uso de ks atribuciones otorgadas porla ley1 a esta dependencia administrativa, al

nfomentf) de analizar la bposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

Pigina 1 de 4



¢ % GOBIERNOpgL | DIRECCION NACIONAL
I - DE PROPIEDAD
L PARAGUAY | iNteLECTUAL

Resoluciéon D.A.M.L n. ° ” EE Q i @ 3

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO CONTRA
SERVICIOS DE ESTETICA Y SALUD SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MEDICO Y
ETIQUETA” CLASE 44.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “RENOVO
CLINICA ESTETICA Y SPA MEDICO Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma
es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién “RINNOVO TER APIA
FISICA INTEGRAL Y ETIQUETA?, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en

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

/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO CONTRA
SERVICIOS DE ESTETICA Y SALUD SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MEDICO Y
ETIQUETA” CLASE 44.

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

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

solicitada para su registro. --

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacidn solicitada no retne los requisitos que la hacen
[(E3)]

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

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

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

interés en sustentar la oposicién.

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

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

n° 1.294/98 y no reune los requisitos para su registro, por lo que

cl Dictamen n.° 475/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO CONTRA
SERVICIOS DE ESTETICA Y SALUD SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “RENOVO CLINICA ESTETICA Y SPA MEDICO Y
ETIQUETA” CLASE 44.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
LORENA RAQUEL FERREIRA ACEVEDO contra SERVICIOS DE ESTETICA Y
SALUD SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicidn al registro de marca “RENOVO
CLINICA ESTETICA Y SPA MEDICO Y ETIQUETA” clase 44, Expediente n°
2137543 solicitada por SERVICIOS DE ESTETICA Y SALUD SOCIEDAD
ANONIMA..-

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de registro de la marda “RENOVO\CLINICA
ESTETICA Y SPA MEDICO Y ETIQUETA” clas xpediente n°\2137543,
solicitada por RENOVO CLINICA ESTETICA Y SP. MEDICY.-

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, ==t

Pigina 4 de 4



¢ " GOBIERNOpg1 = DIRECCION NACIONAL
v v \ E PROPIEDAD
Y PARAGUAY ?NTE;,F(?I“rLL‘:f,

Y 1 1
Resolucion D.AM.Ln.° & "«3 @ i g 4

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) CONTRA ANDRES
MARCELO GONZALEZ FIORI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FORCE (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA” CLASE 35.---—----

28 FEB 2025

Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) contra
ANDRES MARCELO GONZALEZ FIORI sobre oposicién al registro de marca “FORCE
(SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA” clase 35, ¥s -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “FORCE
(SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al
registro de la marca SALESFORCE en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles. e

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

momento de anah

a oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo ng’se encuentry inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

pfoductos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

arfa, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) CONTRA ANDRES
MARCELO GONZALEZ FIORI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FORCE (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA” CLASE 35.--------

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “ FORCE
(SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién “SALESFORCE?, se percibe
que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos

fonético, visual y conceptual.

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

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

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

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

procesal.

Que, de acuérdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) CONTRA ANDRES
MARCELO GONZALEZ FIORI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FORCE (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA” CLASE 35.---—---

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
K

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

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

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

interés en sustentar la oposicion.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los Signos™ que constituyan una reproduccz’dn imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese hecho conocido el signo”.

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

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

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) CONTRA ANDRES
MARCELO GONZALEZ FIORI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FORCE (SLOGAN) FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA” CLASE 35.---—---

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SALESFORCE.COM (SALESFORCE INC) contra ANDRES MARCELO
GONZALEZ FIORI sobre oposicién al registro de marca “FORCE (SLOGAN)
FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2270377 solicitada por
ANDRES MARCELO GONZALEZ FIORI. -

ca “FORCE (SLOGAN)
n°® 2270377y solicitada por

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
FUERZA DE VENTAS Y ETIQUETA” clase 35, Exp
ANDRES MARCELO GONZALEZ FIORI.

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA
CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FLOXACIN” CLASE 05.

~ Asuncidn, 26 FEB 21:\?.5
VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. contra
CORPORACION BIOTECNICA S.A. sobre oposicién al registro de marca “FLOXACIN”

clase 05, y;-e--ee-em--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “FLOXACIN?,

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

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

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

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

velando sigfhpre por eNnterés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1dela Ley n° 1. 294/ 98, las marcas son signos que sirven

para distinguir producos 0 servicios. Sm embargo se encuentran reguladas en la propla

" Arculo 15°.- El reé)istro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclustyo de la misma y a ¢jercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro 51gno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
<.ualqmcr1 Xea la clase en que ﬁguren siempre que tengan relacién entre ellos.

\

\
\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA
CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FLOXACIN” CLASE 05.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. =

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

oposicién “FLOXAMICIN?, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. e

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

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

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

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

procesal.

¢, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA
CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FLOXACIN” CLASE 05.

&=

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

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

interés en sustentar la oposicion.

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

hubiese hecho conocido el signo”. -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reune los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 545/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. S

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

PECLARAR  procedente y hacer lugar a la accién deducida por
OS BAGO DEL PARAGUAY S.A. contra CORPORACION
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA
CORPORACION BIOTECNICA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FLOXACIN” CLASE 05.

BIOTECNICA S.A. sobre oposicién al registro de marca “FLOXACIN” clase 05,
Expediente n° 2216993 solicitada por CORPOR ACION BIOTECNICA S.A -------ee—-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca JFLOXACIN” clase
05, Expediente n°® 2216993, solicitada por CORPORACJON BIOTECNICA
S.A.-

Articulo 3.-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 35.

Asuncion, 28 F’EB 7075
VISTO:

El expediente caratulado: FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD. sobre

oposicion al registro de marca “FTX” clase 35, yjrmmrmmremmremmem oo

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “FTX”, solicitada

para la clase 35, en base al registro de la marca FASTRAX S.A. en la clase 35, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general.

" ANiculo 15°.- El régistrd de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signg que pucda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos 0 servicios
cualquierasea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 35.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.---«--mseeeeommeeeeeeeeeeeee

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FTX” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn
“FASTRAX S.A.”, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

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

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

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

procesal.

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

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

solicitada para su registro.

K=

se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTID. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 35.

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

interés en sustentar 1a OPOSICION ~=mmmrrmmmm e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse (omo marcas los signos que constituyan una Veprodm‘cz'dn imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 104/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
S.A. contra FITX TRADING LTID. sobre oposicion al registro de marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRA >~LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -----f-----
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “MOLAS 1901 Y ETIQUETA”, CLASE 30, OPOSICION N° 2299419,
INTERPUESTA POR AXEL BROWN MERELES.

PSSR Y

Asuncién,

28 FEB 2025
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “MOLAS 1901 Y ETIQUETA”, clase 30,
oposicion N° 2299419 INTERPUESTA POR AXEL BROWN MERELES.

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 operar4 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 de la Actuaria, 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'la oposicion N° 2299419,
deducida contra la marca “MOLAS 1901 Y ETIQUE , Klase 30, Acta N° 2283403,
solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUDUCK BARBOZA.

_—y

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

ALVAREXGA SUAREZ

Directora

suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “MOLAS 1901 Y ETIQUETA”, CLASE 43, OPOSICION N° 2299424,
INTERPUESTA POR AXEL BROWN MERELES.

Asuncidn, 2 8 FEB 2025
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “MOLAS 1901 Y ETIQUETA”, clase 43,
oposicion N° 2299424 INTERPUESTA POR AXEL BROWN MERELES.

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 operar4 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 de la Actuaria, 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 la oposicion N° 2299424,
deducida contra la marca “MOLAS 1901 Y ETIQUETA”, € Acta N° 2283404,

solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUD/UZK\ OZA. )
1

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

-ﬁ% GA SUAREZ

Directora

5n de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “LA CASA Y ETIQUETA”, CLASE 20, OPOSICION N° 1650472,
INTERPUESTA POR NUEVA AMERICANA S.A.

7 Asuncién, 28 FEB 2025
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “LA CASA Y ETIQUETA”, clase 20,
oposicion N° 1658837 INTERPUESTA POR NUEVA AMERICANA 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 operar4 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 de la Actuaria, 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 la o
deducida contra la marca “LA CASA Y ETIQUETA”, ¢
solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUDUCK B!

ion N° 1650472,

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “LA CASA Y ETIQUETA”, CLASE 20, OPOSICION N° 1658837,
INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asuncidn, 28 FEB 2025
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “LA CASA Y ETIQUETA”, clase 20,
oposicién N° 1658837 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 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 de la Actuaria, 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 la op
deducida contra la marca “LA CASA Y ETIQUETA”,
solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUDUCK

N° 1658837,
, Acta NY 1634653,

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula.

: S 2 irectora
N A S S
e Dm’;}(aén de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “LA CASA Y ETIQUETA”, CLASE 35, OPOSICION N° 1658839,
INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asuncidn,

28 FEB 2005
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “LA CASA Y ETIQUETA”, clase 35,
oposicion N° 1658839 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 operar4 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 de la Actuaria, 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 6n N° 1658839,

solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUDUC

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “LA CASA Y ETIQUETA”, CLASE 35, OPOSICION N° 1650473,
INTERPUESTA POR NUEVA AMERICANA S.A.

Asuncidn, 280 FEB 2025
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “LA CASA Y ETIQUETA”, clase 35,
oposicion N° 1650473 INTERPUESTA POR NUEVA AMERICANA S.A.--—-——cocoeeeee

~ 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 relacion con el informe de la Actuaria, 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 la
deducida contra la marca “LA CASA Y ETIQUETA”, clas
solicitada por la firma MARCELO DANIEL HEUDUC

icion N° 1650473,

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

JunDirectién dé Asuntos Marcarios Litigiosos
S
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “DOLOCOX”, CLASE 05, OPOSICION N° 1425205, INTERPUESTA
POR GUAYAKI S.A.

Resolucién n°

Asuncidn,

28 FER gpp5
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “DOLOCOX?”, clase 05, oposicion N°
1425205 INTERPUESTA POR GUAYAKI 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.

Que, en relacién con el informe de la Actuaria, 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 Instanci
deducida contra la marca “DOLOCOX?, clase 05, Acta N°
SAN FAUSTO S.A.

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula. /\ﬂ \ /\)

osicion N° 1425205,

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “ALAMO”, CLASE 30, OPOSICION N° 1453073, INTERPUESTA POR
EL ALAMO S.A.

Asuncidn, 78 FEB 2005
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “ALAMO?, clase 30, oposicién N° 1453073
INTERPUESTA POR EL ALAMO 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 operar4 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 de la Actuaria, 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 “ALAMO?, clase 30, Acta N°
INDEL S.A.

16, solicitada\por la firma

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia defa oposi&‘i‘é\{l\f 1453073,

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

» SAE
e 2

Mar
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “IDN NUTRITION”, CLASE 05, OPOSICION N° 1821795,
INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asuncidn, 0 b FEB 2025
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “IDN NUTRITION?”, clase 05, oposicién
N° 1821795 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 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 de la Actuaria, 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 dé la oposicion N° 1821795,
deducida contra la marca “IDN NUTRITION”, clase 05, Agta N° 1811196, solicitada por
la firma PHARMAIMPORT S.R.L.

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula.

Directora

Direccién dd Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “IDN NUTRICION DEPORTIVA”, CLASE 05, OPOSICION N
1821806, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A.

Asuncidn, 04 FEB 2025
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “IDN NUTRICION DEPORT IVA”, clase
. 05, oposicion N° 1821806 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 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 de la Actuaria, 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 dg’fa oposici
deducida contra la marca “IDN NUTRICION DEPORTTIYV,
solicitada por la firma PHARMAIMPORT S.R.L.

N° 2821806,
° 1811197,

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “JACK Y ETIQUETA”, CLASE 07, EXPEDIENTE N° 1779632 DE

FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADA POR JACK SEWING MACHINE
CO.,, LTD.

- Asuncidn, U k FEB 2325
VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 22 de agosto de 2019 por el
representante convencional de JACK SEWING MACHINE CO., LTD.

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2017 la firma JACK CESAR FLORENTIN TORRES
presenta oposicién contra la solicitud de registro y, en fecha 07 de mayo de 2018 se providencia
“Téngase por iniciada la oposicion y corrase traslado”. En fecha 06 de julio de 2018 se contesta
traslado de oposicién, consecuentemente en fecha 22 de agosto de 2019 el representante

convencional de JACK SEWING MACHINE CO., LTD solicita caducidad de instancia

administrativa.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. S6de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se
producivd de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectnado

ningin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la dltima actuacion”

Que, la primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de

la instancia.

s, conforme al detalle del sistema informético y, teniendo el expediente a la vista,

X
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “JACK Y ETIQUETA”, CLASE 07, EXPEDIENTE N° 1779632 DE

FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADA POR JACK SEWING MACHINE
CO.,, LTD.

Resolucién D.A.M.L n. °

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el
traslado de oposicidn, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. S6 de la Ley n®1.294/98, ya

que dicha actuacién tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de

impulso procesal vélido.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de

instancia por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de oposicién
n° 1782474 deducida contra la solicitud de registro de marca- ETIQUETA”,
Clase 07, Expediente ne 1779632 de fecha 23 de octubr;?g 2017, solicitada por JACK

SEWING MACHINE CO., LTD.

Vo)
Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. / / \

e —

reccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA “GLORIA VITAL”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1785117 DE FECHA
08 DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADA POR GLORIA S.A.

Asuncion, 04 FEB 2025
VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 26 de agosto de 2019 por el
representante convencional de GLORIA S.A.

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2018 la firma VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. presenta oposicién contra la solicitud de registro y, en
fecha 03 de agosto de 2018 se providencia “7¢ngase por iniciada la oposicion y corrase traslado”. En
fecha 08 de octubre de 2018 se nptiﬁca el traslado, y en fecha 25 de octubre de 2018 se contesta

traslado de oposicién, consecuentemente en fecha 26 de agosto de 2019 el representante

convencional de GLORIA S.A. solicita caducidad de instancia administrativa. -
CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas enuncia: “En todos los asuntos litigiosos se

producivd de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectnado

ningin acto de procedimiento a partir de los seis meses de la wltima actuacion”

Que, la primera instancia se-activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese

momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de

la instancia.
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GLORIA VITAL”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1785117 DE FECHA
08 DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADA POR GLORIA S.A.

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al contestar el
traslado de oposicidn, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley n® 1.294/98, ya

que dicha actuacidn tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de

impulso procesal vilido. ==

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de

instancia por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de oposicién
n° 1807317 deducida contra la solicitud de registro de marca “GLORIA VITAL”, Clase

05, Expediente ne 1785117 de fecha 08 de noviembre de 2017, solicitada por GLORIA
S.A.

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. //\ \
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO

DE LA MARCA “GLORIA INFANT Y ETIQUETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N°
1705068 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADA POR GLORIA S.A.----

Asuncidn, 0 /+ FEB 2025
VISTO:

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 07 de agosto de 2019 por la
representante de GLORIA S.A.

RESULTA:

Que, en fecha 10 de septiembre de 2017 se providencia “Téngase por iniciada la oposicién y

cOrrase traslado”. En fecha 04 de abril de 2018 se contesta traslado de oposicion,.

Que, en fecha 23 de mayo de 2018, se providencia apertura causa a prueba y, en fecha 19 de
junio de 2018 se notifica de la apertura al Abogado Luis Salomoni, y en la misma fecha 19 de junio
de 2018 el Abogado Alejandro Schmeda ofrece prueba, en fecha 05 de julio de 2018 se notifica de la
apertura al Abogado Rodrigo Maldonado, y en fecha 11 de julio de 2018 ofrece pruebas.-------------

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 se solicita el cierre del periodo probatorio,

consecuentemente en fecha 07 de agosto de 2019 el representante convencional de GLORIA S.A.

solicita caducidad de instancia adminiStrativa,sss-srsosesmsmsmiesssssammmmssnsns

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n® 1.294/98 de Marcas enuncia: “En rodos los asuntos litigiosos se

producivd de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectnado
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICION EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA “GLORIA INFANT Y ETIQUETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N°
1705068 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADA POR GLORIA S.A.----

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que ambas partes, tanto el
oponente como el solicitante han sido notificadas de la providencia de apertura causa a prueba, han
ofrecido pruebas y solicitado el cierre probatorio, por lo que interrumpe el plazo procesal previsto

en el Art. 56 de la Ley n° 1.294/98, ya que dicha actuacién tanto doctrinaria como

jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal vilido.

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad de

instancia por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de la instancia de oposicién

n°® 1737516 deducida contra la solicitud de registro de marca “ INFANT Y
ETIQUETA?”, Clase 05, Expediente n2 1705568 de fecha 07 g€ febrero de 2007, solicitada
por GLORIA S.A.

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

/ARENGA SUAREZ
Directora

suntos Marcarios Litigiosos
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