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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “LA VIGOROSA Y ETIQUETA”, CLASE 29
EXPEDIENTE N° 57791/2023=

Asuncién’ 02 \JUN 2025

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 dispJuesto en el Art. 121
del C.P.C., por providencia de fecha 27 de marzo de 2025., dispuso la intimacién a las partes

por el plazo de cinco dfas para que presenten Ias copias de los escritos, documentos y
diligencias que se encontraren en su poder.
g q p

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 dfasa
fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicard en forma subsidiaria las

disposiciones del Cédigo Procesal givil y Penal.

Que, por aplicacién supletoria, cabe traer a colacién que el Art. 120 dei 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
¢fectuard 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.
¢) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su
autenticidad; y d) el juez podrd disponer, sin sustanciacion ni recurso alguno, las medidas que
considere necesarias.

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma c1tada
precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente dc % 1c1tud
de registro de la marca “LA VIGOROSA Y ETIQUETA? Clase 29, Acta N°. §7791/2023, A\
solicitada a nombre de CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA y d}r(centinuidad \

a su tramitacién.

RESUELVE: "
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “LA VIGOROSA Y ETIQUETA”, CLASE 29
EXPEDIENTE N° 57791/2023. :

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la
marca_“LA VIGOROSA Y ETIQUETA” Clase 29, Acta-N°. 57791/2023,
solicitada a nombre de CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA— ——————————

2) NOTIFIQUESE por cédula.

; B}rccéién de ASuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE

31.
= Asuncién, [ 5 JUi 9075
VISTO:
El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL
. ANDINA S.A. sobre oposicién al registro de marca “REYNA” clase 31, ¥s

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 31, en base al registro de la marca REINA en la clase 31 y otros, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley” a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar fa-oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
¢ encuentre |

el signo no merso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal\gomo lo expresa el A_rt. 1 de la Ley n°® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
disginguir productds o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

)
! Articulo 15°.- El regisktl’o/ de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo ge la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quiép 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 CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, 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 anilisis 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 marcirio entre la denominacién solicitada “REYNA” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de Iz oposicién
REINA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas
en los planos fonético, visual y conceptual, o 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
ptblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que Jas marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 31 (tales como productos agricolas, acuicolas, horticolas
y forestales en bruto, asi como animales vivos Y plantas vivas. También incluye

alimentos para animales y semillas, entre otros), 1o que nos da la pauta que la oposicion sea

declarada procedente.

Que, por dltimo cabe destacar que, sumado a la casi idéntica coincidencia entre las

margas, la\mgrca base de oposicién "REINA" en clase 31, resguarda productos de una clase

\ . .. ; 7
esfrechamente ‘vinculada con la solicitada. Este factor representa uno de los motivos mds
tundentes para rechazar la solicitud en cuestién, pues la relacién de clases entre las marcas en

isputa es un efemento de suma importancia. En caso de existir riesgo de confusién entre los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL. ANDINA

S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
31,

consumidores, debe prevalecer su proteccién, lo cual exige un mercado transparente que evite

confusiones Y €rrores.

Que, ademds el oponente ya es una marca registrada en nuestro pais con Registro

n°/541.028 en la clases 31 y otros, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que

refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de REYNA.

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/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retdne los requisitos que la hacen
«K=»

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

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 podr4
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccién imitacién, traduccién,
transliteracién o transcripcién total o parcial de signos distintivo idénticos o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero,

cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA

S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
31.

Que, por lo expresado y de eonformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas d= registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.° 196/25, de la Jefatura de la Tercera 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
CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposicion al

registro de marca “REYNA” clase 31, Expediente n° 2104678 sollc1tada por PIL
ANDINA S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de reglstr/@ 3¢ 12> r{larca “RE\ﬂNA” clase 31,
Expediente n°® 2104678 solicitada por PIL ANDINA/’S

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. /- N

Directora’
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
29.

Asuncién, 05 JUN 2025
VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL
ANDINA S.A. sobre oposicién al registro de marca “REYNA” clase 29, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “REYNA”,
solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca REINA en la clase 29 y otros, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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 CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, 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 Lcy de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “REYNA” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién
REINA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas
en los planos fonético, visual y conceptual, o 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 29 (tales como productos alimenticios de origen animal,
asi como verduras, hortalizas y legumbres preparadas para su consumo o conservacion.
Incluye carne, pescado, aves y carne de caza, extractos de carne, Srutas y verduras en
conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, buevos, leche y

productos licteos, y aceites y grasas comestibles , entre otros), lo que nos da la pauta quela

oposicién sea declarada procedente.

/" Qug por tdltimo cabe destacar que, sumado a la casi idéntica coincidencia entre las

arcas, la marca base de oposicién "REINA" en clase 29, resguarda productos de una clase
‘estrechamente vinculada con la solicitada. Este factor representa uno de los motivos mis

contundentes pafa rechazar la solicitud en cuestién, pues la relacién de clases entre las marcas en
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
29.

disputa es un elemento de suma importancia. En caso de existir riesgo de confusién entre los
consumidores, debe prevalecer su proteccién, lo cual exige un mercado transparente que evite

confusiones y errores.

Que, ademds el oponente ya es una marca registrada en nuestro pafs con Registro

n°/558624 en la clases 29 y otros, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que

refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de REYNA.

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/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 constituyan una reproduccién imitacién, traduccidn,
transliteracién o transcripcién total o parcial de signos distintivo idénticos o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero,
cualesquiera_que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y
regisz& fueser;"sgsceptibles de causar confusién o un riesgo de asociacién con ese tercero, o
;afgn que un aprc;‘v(cchamiento de la notoriedad del signo o la dilucién de su fuerza distintiva,

\ \ . . . .
era 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 CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA

S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
29.

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 revocar el Dictamen n.° 197/25, 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
CONTINENTAL GRAIN-COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposicién al

registro de marca “REYNA” clase 29, Expediente n° 2104673 sollc1tada por PIL
ANDINA S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de reglstro Ade fa marca “RE ” clase 29,

Expediente n° 2104673 solicitada \ PIL AN DINA
S.A.

/ﬁ%/

;A SUAREZ

5 Directora
\ Dﬂecmon de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
30.

Asunciéo, 05 JUN 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL
ANDINA S.A. sobre oposicién al registro de marca “REYNA” clase 30, y;

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca REINA en la clase 30 y otros, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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 sg-encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

vela.n/de sig;{ﬁpre por el interés general.

/

\

! Artigulo 15°.- El @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 signd, 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.

Pigina 1 de 4



} GOBIERNOom | Bcaiypycions:

I INTELECTUAL

Resolucién D.A.M.L n. ° @ 0 Q 5 4 2

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
30.

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 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 “REYNA” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién
REINA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas
en los planos fonético, visual y conceptual, o 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 quewlas marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 30 (tales como productos café, té, cacao, arroz, tapioca,
sagu, suceddneos del café, barinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos,

. torta, pasteleria, y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura,

polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, biclo, entre

otros), lo que nos da la pauta que la oposicion sea declarada procedente.
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DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
30.

consumidores, debe prevalecer su proteccion, lo cual exige un mercado transparente que evite

confusiones y errores.

Que, ademds el oponente ya es una marca registrada en nuestro pais con Registro

n°/460921 en la clases 30 y otros, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que

refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de REYNA.

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/confusién 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
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 reproduccién imitacién, traduccién,
transliteracién o transcripcién total o parcial de signos distintivo idénticos o similar,
notorlamente conoc1do en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero,
cualesqliiera que sean\los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y

registro fuesen susceptibles de causar confusién o un riesgo de asociacién con ese tercero, o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, 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 reune los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.° 194/25, 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
CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposicién al
registro de marca “REYNA” clase 30, Expediente n° 2104674 sQ11c1tuda por PIL
ANDINA S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de reglstr % niTca “REYIQ\Q clase 30,
Expediente n°® 2104674 solicitada por PIL AN

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédul,au <
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA
PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EVAGINA”

CLASE 05.
Asuncidn, e
05 JUN 2025
VISTO:
El expediente caratulado: DALLAS S.A. contra LABORATORIO ELEA PHOENIX
' S.A y sobre oposicién al registro de marca “EVAGINA” clase 05, y;
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidon contra la solicitud de registro de la marca “EVAGINA?”,
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca ELEGINA en la clase 05, 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 que el

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

siempre por el interés general. -

Que, tal c}omo.@xpresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguif productos o'servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién
. marcarid, ¢iertas restricciones\para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

erar Tﬂ viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o

_—==de.gonsi

creses, tan vélidos como gfderecho a constituir una marca.

ue; en €se ogden dejideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,

4 ;f . i o . . 5 71 . 5 % , 3
ponde @ esta instapCia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la

\ >/\ /
\ y ~

! Art&ulo 15°.-El r%is};ro 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 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 DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA
PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EVAGINA”
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, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada EVAGINA y la marca oponente ELEGINA gramaticalmente al
primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual,

ortografico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estdn expresadas de diferentes

maneras, la combinacion 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 COIlqultO.

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 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.

/
/

/ . . n ’ .7
/ Que, en\efecto, si bien es cierto que ambas comparten elementos en comun, también es

ierto que ese hegho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningin momento
b |

inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud como la

odﬂin acarrear

oposi¢ion acopipafian al elemento comtn otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA
PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EVAGINA”
CLASE 05.

diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte comun con la marca

registrada.

Que, el derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien,
una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por
la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposicién legal en contrario. Al respecto,

el Cédigo Civil determina en su Articulo 2 que “las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto

retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos”.

Que, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases ya que se trata de una
familia de marcas conforme se detalla a continuacién: EVAGINA, clase 03, Reg No. 576643 y
EVAGINA, clase 10, Reg No. 576533. Con la presente solicitud lo que se pretende es ampliar el

derecho adquirido.

Que, respectivamente, también son clases estrechamente relacionadas con la clase 5,
cubriendo “articulos de tocador; preparaciones de tocador; preparaciones de tocacor gue no sean para
uso médico; preparaciones para la limpieza, belleza y cuidado del cuerpo; preparaciones de cuidado
y belleza corporal no medicinales; productos cosmeticos; jabones y geles; cremas para la cara y el
cuerpo; duchas vaginales; desodorantes; toallitas bimedas de limpicza para uso higiénico y cosmético;
preparaciones limpiadoras no medicinales para la bigiene intima; espumas cosméticas; espumas

limpiadoras; espumas para limpiar el cuerpo”, y “copas menstruales; aparatos de diagndstico para

prucbas de embarazo; dispositivos anticonceptivos”.

Que,, en presencia de un signo simple (una palabra) por ejemplo: cuando el mismo estd

formctdm por prefijos, ;\mﬁ'jo;, raices o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender
/ \ \

monopol 1247 una raiz de uso comin, especialmente en ciertos campos.

Qu<7 que la soli¢itud de registro de la marca EVAGINA fue depositada de forma limitada, y
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA
PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EVAGINA”
CLASE 05.

Que, en concordancia con la limitacidnn presentada, cabe apuntar que la marca

EVAGINA, segtin el sitio web https://elea.com/productos/evagina-gel/ es un producto

destinado al cuidado vulvovaginal, cuya exclusiva férmula hidrata y protege la piel, evitando la
irritacion y la picazén, por combinar, en las proporciones ideales: Acido hialurénico, aloe vera, L-
. arginina y dcido lictico. Resumiendo, EVAGINA distingue un gel vaginal, de base acuosa, con
Hyalugina, especificamente desarrollado por expertos para hidratar y lubricar cuando hay

sequedad y falta de hidratacién vaginal.

ENGLISH
Megocios Glabates 2

m

Area Terapéutica Presentaciones
ol ¥ 3 vt b 3

Principio Activo

Agicies

Que, en‘tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en

las pr’bhibiciones é"sgablecidas en el Art 2 inc (g) de la Ley de Marcas que establece: No podrin

7e fstmme como m)(ms: 0s signos que constituyan una reproduca'o’n, imitacion, traduccion,

copocido en el sector’pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
roductoso servicios a los gue se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
Wi 05 que seapliq gno, y registrofi 74

5107 0 un riesgo’de asociacion con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad

Pigina 4 de 5




G GOBIERNO pgr, | DIRECCION NACIONAL

PARAGUAY | Nreiscroar

Resolucién D.AM.Ln.° ) ?!‘,, ’4}3

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LABORATORIO ELEA
PHOENIX S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EVAGINA”
CLASE 05.

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicra 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 no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 217/2024 de 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
DALLAS S.A. contra LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. sobre oposicién al
registro de marca “EVAGINA” clase 05, Expediente n° 2296568, solicitada por
LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de/f; solicitud de registro de la
marca “EVAGINA” clase 05, Expediente n° 2296568, soljéltada por LABORATORIO
ELEA PHOENIX S.A. |

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. o
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OKARA S.A. CONTRA P.T. PULAU SAMBU SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KARA”, CLASE 32.

Asuncidn, U 2 JUN 2[]?5
VISTO:

El expediente caratulado: OKARA S.A. contra P.T. PULAU SAMBU sobre
oposicién al registro de la marca KARA, clase 32,y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca KARA,
solicitada para la clase 32 en base al registro de marca OKARA 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.

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

g
limitaciones, a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para
; & p

. preca,ute}ir otros derech‘os o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca. ----

/Que \en ese ordeh de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico

N mldor/ corres oude/ a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en

y la p051c10n ¥ determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el

J @a?ga previstas en la Ley de Marcas.

1 A\t:’culo 1\5—"@ registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al

uso exclusivo

e Ja 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
product\os 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 OKARA S.A. CONTRA P.T. PULAU SAMBU SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KARA”, CLASE 32.

Que, la marca registrada OKARA en la clase 35 protege: Servicios de consultoria en
gestion y direccion de negocios, consultoria en organizacion de negocios, consultoria
en materia de recursos humanos, planificaciones estratégicas, planes operativos,
trabajo en equipo y gestion de proyectos, y la solicitada KARA, en la clase 32 pretende
proteger: Bebidas de leche de coco; liquidos bebibles bechos de leche de coco; leche de coco
(bebidas); liquidos bebibles hechos de coco; bebidas a base de coco; agua de coco;
‘ bebidas a base de agua de coco; bebidas bechas de pisia; liquidos bebibles hechos de

pina; bebidas de frutas sin alcohol; jugos de frutas sin alcobol; comprendidas en la

clase 327, como se puede notar los productos y servicios son diferentes, lo que nos da la pauta

que podrén coexistir paciﬁcamente.

Que, no existe posibilidad de confusién entre las marcas KARA solicitada en la clase
32,y OKARA 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 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 confusidn 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 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
disti/yi;guible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente
soljcitud de reglstro\no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

arficulo'2° dela Ley cie marcas n ° 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad

y riginafidgd.

2
Direccidn considera que la marca solicitada podré coexistir pacificamente

6 de confusidn al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine

\7%, \

N\ i
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OKARA S.A. CONTRA P.T. PULAU SAMBU SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KARA”, CLASE 32.

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

deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 469/2022

emitido por la jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por

COI‘I'GSP

onder asi en derecho.
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar ala accién deducida por
OKARA S.A. contra P.T. PULAU SAMBU sobre oposicién al registro de la marca
KARA, clase 32, Expediente n° 1873663 solicitada por P.T. PULAU SAMBU --------

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

la marca KARA, clase 32, Expediente n° 1873663 sollc1t 'por P.T. PULAU
SAMBU.

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 CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA

PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLIN PLAN PLUN, CLASE 35.

Asuncién, (] § IUN 2025
VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS
‘ PLIN S.R.L. sobre oposicién al registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 35, y. ---------------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca PLIN PLAN
PLUN, solicitada para la clase 35, en base al registro de marca PLANPAN, en la clase 30 por lo

que corresponde a esta Direccidén 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 p,Qr el interés general.

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

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

arc 1a, ones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora

" d ch 31de ar Ia ‘Vla\ﬁ)l lidad d

J .§\y 74\

S ’\‘ds!.x &&é%&és tan va 0” como el derecho a constituir una marca.
Mo\ N XK

1 Aré(culo 15°.- El re@rd\‘de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclus}yo de la mismay Iejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra

I‘CgiStI‘O marcario se encuentran para precautelar otros derechos o

quien lesmne 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 CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA
PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLIN PLAN PLUN, 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

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 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 vy cuyo objetivo es advertir si la percepcién de una de las marcas

puede ser asociada con la otra. -

Que, analizando el campo ortogréfico y fonético de la solicitante “PLIN PLAN PLUN” y
la marca oponente “PLANPAN” se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta
por tres palabras, mientras que el oponente se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas
comparten la palabra PLAN, pero de uso comdn como se analizard en el pérrafo siguiente. De
dichas diferencias ortogréficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al
pronunciarlas unaa continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas

es diferente una de otra.

Que, al profundizar en las diferencias PLIN PLAN PLUN y PLANPAN, se aprecia que

las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la

urisprudencia marcaria ensefian que el anilisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando

el impacto conjunto que generan en los consumidores v no a partir de elementos aislados. En este

caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias graficas, ortogréficas y fonéticas entre
PLIN PLAN P\LUN y PLANPAN son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de

£llas genera una impresién general claramente diferenciada.
I~

N\

\ Que, en ¢l campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA
PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLIN PLAN PLUN, CLASE 35.

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 esponténea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las

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

las mismas. --

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considera la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comin, presentan su ficientes
diferencias graficas, 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 porlo 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
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con

/ L., \ . ., s
zzrreg,lfm su vision en conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un

/ \ ., . . .. :
preferente el que propugna una vision de conjunto sincretica, desde la totalidad de los elementos
J

\;_{ga’o de cada marca fonfrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica.? -—-—-----eev--
.“‘l /

R A\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA
PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLIN PLAN PLUN, CLASE 35.

diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografia

Gnica y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se

generan asociaciones erréneas con la marca oponente PLANPAN.

plan plun

DENOMINATIVA
Solicitud Oposicién

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el
registro de una marca es que su evaluacién debe realizarse de una perspectiva global. En el andlisis
de dos marcas en conflicto, se prioriza una visién sintética que considere todos los elementos
integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral
permite apreciar como interactian los diferentes componentes de cada marca, lo que es

fundamental para determinar si existe riesgo de confusién entre los consumidores.---------------------

Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodologfa, se concluye que se cumple con los

requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposicién presentada es improcedente.-----

ue, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momgnto de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
/impdcto que se obtiene de una aprehensién espontdnea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

f{ |
| las ercib}t, de una sy%acién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia
|
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Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de las marcas oponentes, por lo que esta direccién considera que la presente solicitud
de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas 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 constitu yan una repmdmcz’o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o tra nscripeion 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, 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

becho conocido el signo’.

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
‘ improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n°® 131/2025 emitido por la

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugarala 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
) vff'"""’GARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS PLIN S.R.L. sobre
' [ op‘bé\sicién al reg'vstro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 35, Expediente n° 2415808
| solicitada por PRODUCTOS PLIN S.R.L. -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA
PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLIN PLAN PLUN, CLASE 35.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicifud de rég‘istro de la
marca PLIN PLAN PLUN, clase 35S, Expediente n° 2415808 sollc1ta\da por
PRODUCTOS PLIN S.R.L. \

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 CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA
PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLIN PLAN PLUN, CLASE 30.

Asuncidn, []5 IUN 2005
VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS
PLIN S.R.L. sobre oposicién al registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 30, y. ----------------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca PLIN PLAN
PLUN, solicitada para la clase 30, en base al registro de marca PLANPAN, 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 e}lm’éht’re inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando

siempre pof el interés general.

\
\
\

como el derecho a constituir una marca.

”iab}ilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o
i

\
! Axticulo 15°.- El reglst\rgde una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y aejercer 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 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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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 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 percepcién de una de las marcas

puede ser asociada con la otra.

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “PLIN PLAN PLUN” y
la marca oponente “PLANPAN?” se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta
por tres palabras, mientras que el oponente se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas
comparten la palabra PLAN, pero de uso comin como se analizard en el pdrrafo siguiente. De
dichas diferencias ortogrificas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al
pronunciarlas unaa continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas

es diferente una de otra.

‘ Que, al profundizar en las diferencias PLIN PLAN PLUN y PLANPAN, se aprecia que

las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la

urisprudencia 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, las diferencias graficas, ortogrificas y fonéticas entre
PLIN /PLAN PLUN y PLANPAN son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de

ella7{o7€nera una impresién general claramente diferenciada.

I

carga diferenciadora de la marca solicitada, en el caso de estudio; ambos

/| |
{ Wi . .
// f \Que, en elywpo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
\
\

! existe yna suficie
|
\

J

A
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vocablos de fantasia evocan una idea diferente ala mente del consumidor, que es otro punto a tener

en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusion 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
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no son, en principio, su fz’cz’cntex para generar con fmz’o’n. El consumidor tiene la
ca pdcz'dad de discriminarentre SLgnos que, aun compa rtiendo una raiz comin, presentan su fz'cz'entes
diferencias graficas, 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 al registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.-------------

Qu/e, ~asi-también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mas
frecuenti%ente requerzd;z.r por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con

! 7'}"@ a su QlJlOﬂ cn COﬂ_]ﬁ)l{lfO sy que para la comparacmn de dos marcas en conflicto OC%pd un

\ N
\ W\
\
\\j/
\

2 D\‘r. Fernandez Nok)a — Fundamentos de Derecho de Marcas — Pag 199.
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diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografia

unica y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se

generan asociaciones erréneas con la marca oponente PLANPAN.

plan Piunt

DENOMINATIVA
Solicitud Oposicién

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el
registro de una marca es que su evaluacién debe realizarse de una perspectiva global. En el andlisis
de dos marcas en conflicto, se prioriza una visién sintética que considere todos los elementos
integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral
permite apreciar como interactian los diferentes componentes de cada marca, lo que es

fundamental para determinar si existe riesgo de confusién entre los consumidores.---------------------

Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodologia, se concluye que se cumple con los

requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposicién presentada es improcedente.-----

/"Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al

mommento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

i im’pﬁtco que se obtiene de una aprehensién espontdnea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

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

eﬁ mismas.

AN
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Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de las marcas oponentes, por lo que esta direccién considera que la presente solicitud
de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas 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 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 porel cual se hubiese

hecho conocido el signo”.

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°® 132/2025 emitido por la

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:

/Artlculo 1.- DEQLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
4 CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS PLIN S.R.L. sobre
| oposicién al registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 30, Expediente n° 2415815

|
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ACCION DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA
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Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites de la sQliCitﬁd de registro de la
marca PLIN PLAN PLUN, clase 30, Expediente n° 2415815 solic\i{ada por
PRODUCTOS PLIN S.R.L. : ,/

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 CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA
PRODUCTOS PLIN S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
PLIN PLAN PLUN, CLASE 32.

Asuncidn, [’l“ ”\;\’ 2825
VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS
‘ PLIN S.R.L. sobre oposicién al registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 32, Y. mooeeeennnnnees

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca PLIN PLAN
PLUN, solicitada para la clase 32, en base al registro de marca PLANPAN, en la clase 30 por lo

que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles,-------------eeeeo-

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 ?oaemre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando

siempre Pél‘ el interés gélqeral. -

\
\

/ Que, ta\l\‘como lo é¥presa el Art. 1 dela Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven

a djstinguir productos ¢ servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislacién

iones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o

o el derecho a constituir una marca.

1 Art\*ulo 15°.- El x/eg1st*;o de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la mlsma\l 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
seala clase\en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

\

\
\

\
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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 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, al realizar el anilisis 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 v cuvo 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 “PLIN PLAN PLUN” y

la marca oponente “PLANPAN” se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta
p q g P

por tres palabras, mientras que el oponente se encuentra compuesta por una palabra, donde ambas

comparten la palabra PLAN, pero de uso comtin como se analizard en el pérrafo siguiente. De

dichas diferencias ortogrificas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al
g g p q

pronunciarlas unaa continuacién de la otra, tenemos que la impresion auditiva que generan ambas

es diferente una de otra. —

Que, al profundizar en las diferencias PLIN PLAN PLUN y PLANPAN, 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, las diferencias graficas, ortograficas y fonéticas entre
PLIN PLAN PLUN y PLANPAN son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de

ellas genera una impresién general claramente diferenciada. -
» = \
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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 esponténea 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
totalidad de los signos, sin detenerse en clementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun comparticndo una raiz comin, presentan suficientes
diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comdin 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
ey NG s ; .
[frecuentemente rcqmﬂ%ds por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con

arreglo a fu vision en confynto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un
7k ¥q

lu warpriferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos

4 p}rﬁlt&mo cabé senalar que, adicionalmente la marca solicitada PLIN PLAN PLUN

Vol . /. .. . _ ,
Aan &}seno /disgintivo y orlgmal en su etiqueta, lo que afiade un elemento graﬁco
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diferenciador que la separa aun mas de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografia

nica y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se

generan asociaciones erroneas con la marca oponente PLANPAN.

plan Plun

DENOMINATIVA
Solicitud Oposicién

Que, es importante destacar que una de las reglas mas comunes requeridas para obtener el
registro de una marca es que su evaluacién debe realizarse de una perspectiva global. En el andlisis
de dos marcas en conflicto, se prioriza una visién sintética que considere todos los elementos
integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y grafica. Este enfoque integral
. permite apreciar como interactian los diferentes componentes de cada marca, lo que es

fundamental para determinar si existe riesgo de confusién entre los consumidores.-----------------—---

Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodologfa, se concluye que se cumple con los

requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposicién presentada es improcedente.-----

/ /Que, al'respecto, la doctrina més destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
moyﬁento de la cvé{npra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
/im acto que se obtif\:‘pe de una aprehensio’n espontdnea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien
‘f‘ las percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia
| | |

ntre las ?ﬂsmas.
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Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de las marcas oponentes, por lo que esta direccién considera que la presente solicitud
de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el articulo 2° de la

Ley de marcas n © 1.294/98, y que retne 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 podri
registrarse como marcas los Signos que constituyan una reprodmcz’o’n imitacion, traduccion,
transliteracion o tra nscripeion 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 cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hecho conocido el signo”.

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 retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 133/2025 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:

Ar‘txiculo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
/"/’ CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra PRODUCTOS PLIN S.R.L. sobre
0p051c1on\ | registro de la marca PLIN PLAN PLUN, clase 32, Expediente n° 2415812
solicitada por PRODUCTOS PLIN S.R.L. -
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Articulo 2.- DISPONER Ia prosecucién de trdmites de la solicitud der registro de la
marca PLIN PLAN PLUN, clase 32, Expediente n° 241581,2’"'solicifa<;l\a por
PRODUCTOS PLIN S.R.L. :

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 TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
(TELECEL S.A.) CONTRA BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VAMOS CONTIGO” CLASE 44.---

Asuncion, 05 TS
JUN _1'7/_5

VISTO:

El expediente caratulado: TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
(TELECEL S.A.) contra BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY y sobre oposicién al
registro de marca “VAMOS CONTIGO?” clase 44, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “VAMOS
CONTIGO?, solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca CONTIGO en la clase

41, 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 enla propia
legislacién marcaria; ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciongs(a/la hora de ¢onsiderar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precdutelar otros derechos o intereses, tan validos como el derecho a constituir una marca. ----

|
I

.‘_.Que en ese orden /de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pubhco

| z
' Articulo 15°.- El ?egi_s,m") de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al

uso extlusivo de la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
correspandan 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\(\) 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 TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
(TELECEL S.A.) CONTRA BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VAMOS CONTIGO” CLASE 44.---

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 percepcién de una

de las marcas puede ser asociada con la otra.

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “VAMOS

. CONTIGO?” y la marca oponente “CONTIGO” se advierte que la solicitud de registro se
encuentra compuesta por dos palabras, mientras que el oponente se encuentra compuesta por

una palabra, donde ambas comparten la palabra CONTIGO, pero de uso comtin como se

analizard en el pérrafo siguiente. De dichas diferencias ortograficas 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 VAMOS CONTIGO (solicitada) y CONTIGO (oponente), existen otras
marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, segtn la
busqueda realizada en el sistema informitico de la Institucidn, también se encuentran
registradas las siguientes marcas: BF BIOFARM (siempre contigo-slogan) Registro n® 545759,

. MEB CLINICA ODONTOLOGICA, SONREIMOS CONTIGO (SLOGAN) Registro n°
485751, CANTA CONTIGO PARAGUAY Registro n° 570357, COPALSA {SIEMPRE
CONTIGO! (slogan) Registro n° 562204, HM SDG MI COMPROMISO ES CONTIGO!
(SLOGAN) Registro n® 510027, TELEFUTURO ESTA CONTIGO (SLOGAN) Registro
n° 383‘9/50 entre’ qtros, 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

/e clusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.

P /
/ [

[ \ ,"v i ; - ; ; ;
,‘ Que, la expresion comin “CONTIGO” se utiliza ampliamente en denominaciones
I }

para sep¥icios relacionados con la educacién, entretenimiento, y actividades deportivas y

X bienestar y el cuidado personal, formacién de actividades de responsabilidad
44 f:sqc1a1 blenes,tar profesmnal o vocacional, especialmente dentro de las clases 41 y 44. Este

bccho/md/a que ninglin titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso

—_———
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEBDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.
(TELECEL S.A.) CONTRA BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VAMOS CONTIGO” CLASE 44.---

genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha particula refuerza el argumento

de que la similitud parcial no es un obsticulo para el registro de nuevas marcas siempre que

estas presenten elementos distintivos adicionales.

Que, la solicitud de registro de la marca VAMOS CONTIGO fue depositada en
forma limitada, pues pretende cubrir la clase 44 como “Servicios de provision de informacion

educativa en materia de salud, comprendidos en la clase 44 (CUARENTA Y CUATRO).--------

Que, al profundizar en las diferencias entre VAMOS CONTIGO y CONTIGO, 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

palabra CONTIGO, las diferencias graficas, ortogrificas y fonéticas entre VAMOS
CONTIGO y CONTIGO son suficientes para evitar cualquier confusion. Cada una de ellas

genera una impresion general claramente diferenciada.

Que, en el campo fonético, 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
mornep,wdc l.a’ compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
in}piéto que se obtiene de una aprehension espontdnea y reflexiva pues, €sta contagia a quien
l}és\ percibe, de una, sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente

/ discre‘Ranaa entre las mismas.

ug, jf;orge tamendi senala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion
hera£ ,qﬂé'la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considera
5 signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes
cas no son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la

de discriminar entre signos que, aun compazm'mdo una raiz comin, presentan
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sufficientes diferencias graficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente
relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comdin en productos
Jfarmacénticos, y por lo tanto, no debe limitarse al registro de nuevas marcas por la mera

coincidencia de estos elementos.

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

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica*

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direcciéon
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 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 marc\a solicitada retne las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere

/ como la\fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para

c;l registro }ie una mar
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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
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A.) contra
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY sobre oposicién al registro de marca
“VAMOS CONTIGO?” clase 44, Expediente n°® 2372971, solicitada por BRISTOL-
MYERS SQUIBB COMPANY.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la golicitud dé registro de
la marca “VAMOS CONTIGO” clase 44, Expedleﬁte n 2372971 solicitada por
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY. |

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

’ sﬁtrm‘é;en dc Asuntos Marcarlos Litigiosos

e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG CONTRA
TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HELIX
TM”, CLASE 01.

Asuncién,

05 JUN 205
VISTO:

El expediente caratulado: SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG contra
TECNOMYL S.A. sobre oposicién al registro de la marca HELIX TM, clase 01, Yrnommoeeeennaae

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca HELIX TM,
solicitada para la clase 01 en base al registro de marca HELIX en la clase 04, por lo que

corresponde a esta Direccidén 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 dela Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir p;o’dilctoso servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacion 'rp(r\caria, ciertas “(‘estricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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

€n d},ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico

yonde a-€sta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en

L Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
uso exé,lusivo de la misma y a ejercer ante los dérganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
correspo\pdan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso
de cualqﬁier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los
productos\\p 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 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG CONTRA
TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HELIX
TM”, CLASE 01.

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, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un andlisis
minucioso entre las denominaciones en pugna esta direccion es del criterio que las marcas
HELIX TM (solicitada) y HELIX (oponente) notamos que, entre las mismas es posible una
coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de confusion alguno entre
las denominaciones en pugna, tomando en cuenta que las mismas producen una visién de
conjuntos distintas entre si, por lo que no habri asociacién entre ellas. Por lo tanto, se
puede apreciar que 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 como 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.

Que, la marca registrada HELIX en la clase 04 protege: Todos los articulos de la clase
4, comprendiendose entre ellos aceites y grasas industriales,(que no sean aceites o
)& 9
grasas comestibles ni aceites esenciales), lubricantes, compuestos para concentrar el
olvo, compuestos combustibles,(incluidas las esenciales para motores), y materias
y
para alumbrado, velas y bujias, y la solicitada HELIX TM, en la clase 01 pretende

proteger: Fertilizantes.”, como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la

pauta-que podrén coexistir pacfﬁcamente.

/
/

\Que, no existe posibilidad de confusién entre las marcas HELIX TM solicitada en la
;clase 01 y HELIX registrada en la clase 04, debido especialmente a la diferente
natur¢leza de lo,s‘ productos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con

UISltO//dC novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacion marcaria, por ende
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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 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, 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
sin crear riesgo de confusién al ptblico 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° 81/2025
emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por

®

corresponder asf en derecho.--------rmre e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

/Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar ala accién deducida por
| SHELL BRAND§ INTERNATIONAL AG contra TECNOMYL S.A. sobre
oposi¢ion al registro de la marca HELIX TM, clase 01, Expediente n° 2353451
solicifada por TEJNOMYL S.A.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG CONTRA

TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HELIX
TM”, CLASE 01.

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

la marca HELIX TM, clase 01, Expediente n® 2353451 solicitada, -pbr TECNOMYL
S.A. ;

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula.

\ ; ) Directora ,
“UDireceibde Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
32.

Asuncidn, N a
VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL
ANDINA S.A. sobre oposicién al registro de marca “REYNA” clase 32, ¥s

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 32, en base al registro de lamarca REINA en la clase 30 y otros, por lo que

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

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 encuéh(re inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velarido slempre por el interés general.
/ ) \

\

cpresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

[ Que, fal como lo e
v | \

5 \ & . ;
Jprecautelar otrpsdefechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca. --------

paridg 5

! Atticulo 15°.- }(1 registro’de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
excltf!ijvo de la mismay a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contri‘aguien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sigigo 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 CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
32.

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

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 “REYNA” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién
REINA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas
en los planos fonético, visual y conceptual, o 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 relacionados de la clase 32 (tales como bebidas sin alcobol, asi como las

cervezas., enmtre otros), lo que nos da la pauta que ia oposicién sea declarada

procedente.

Que, por ultimo cabe destacar que, sumado a la casi idéntica coincidencia entre las
marcas, la marca base de ~oposicién "REINA" en clase 30, resguarda productos de una clase

estreqhamente vinculada | ,con la solicitada. Este factor representa uno de los motivos mis

/ coriljhndehtcs para rechaza;r la solicitud en cuestién, pues la relacién de clases entre las marcas en

disputa es |un elemento dc suma importancia. En caso de existir riesgo de confusién entre los

conLumidpres, ci(e:y(evalecer su proteccién, lo cual exige un mercado transparente que evite
€s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
32.

Que, ademds el oponente ya es una marca registrada en nuestro pais con Registro
n°/460.921 en la clases 30 y otros, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que

refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de REYNA.

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

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

Que, 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

[($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
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 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, 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

hybiese becho conocido el signo”.

/
/

Que, por lo| expresado y de conformldad al ordenamiento inridico marcario vigente, esta
[ Dlrecqon considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

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

S

A
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY TONTRA PIL ANDINA
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA REYNA, CLASE
32.

corresponde revocar el Dictamen n.® 195/25, de la Jefatura de la Tercera 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
CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra PIL ANDINA S.A. sobre oposicién al
registro de marca “REYNA” clase 32, Expediente n° 2104681 solicitada por PIL

ANDINA S.A. e ‘
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dd la marca “REYNA” clase 32,
Expediente n°® 2104681 solicitada por PIL AN DINA S. A‘ : 1
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / A ! A— /

Vi
Directora

:_,>7.AD1_recc1o\;1 de Asuntos Marcarios Litigiosos

\
\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA CONTRA

ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA”, CLASE
43.

Asuncién,

09 Jun 2095
VISTO: -

El expediente caratulado: ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA

contra ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE sobre oposicién al registro de la marca VICIO’S

GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA clase 43, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “VICIO’S
GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 43, en base a la

solicitud de la marca VICIO'S en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar

si las marcas son o-no confundibles.

ue, en uso de las it(ibucioncs otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al

to "ﬁnalizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

1 sigho no sg encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

elando siemp‘e por el interés general.
7 T\

\
! iculo 15°.- El r gistﬁ) de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
excluivo 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
cualquicia sea la clase en que figuren, sierr;pre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA CONTRA
ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “VICIO'S GOURMEYT SALADOS Y DULCES 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

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 VICIO’'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y
ETIQUETA y VICIO'S 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 ala indirecta (considerar que

ambas tienen un mismo origen de produccion).

Que, las marcas VICIO’S GOURMET SALADOS Y DULCES (clase 43) y VICIO’S

(clase 35) son altamente semejantes desde el punto de vista fonético, visual y conceptual. La

palabra dominante, distintiva y principal en ambas marcas es VICIO’S, que constituye el
elemento mds caracteristico y recordable para el consumidor y que la adicién de términos
genéricos o descriptivos como “GOURMET SALADOS Y DULCES” no introduce un grado
de, /zﬁerencmqon suficiente, ya que estos términos carecen de distintividad por s{ mismos. Son

rﬁeramente dCSCI‘IpthOS de las caracteristicas o naturaleza de los productos o servicios ofrecidos, y

por tanto no alteﬁan la percepcién del publico sobre la marca en su conjunto .

\

\" Que, enjrazén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA CONTRA
ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
‘MARCA “VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA”, CLASE
43.

que los servicios de las clases 35 y43 son complementarios y dirigidos al mismo publico , lo que

nos da la pauta que la oposicién sea declarada procedente.

Que, ademis el oponente ya es una marca registrada en nuestro pafs con Registro

' n°/606.578 en la clases 43 misma clase que la solicitada, este regiztro le otorga prioridad y

proteccién legal, lo que refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de VICIO’S

GOURMET SALADOS Y DULCES.

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

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

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

asociacién/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 reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion-o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el Jecto\\pertz'nmte del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los

productos 0 servicios a\!«: que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar

canfmwn 0 un riesgo de\ asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del szgno 0 la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

Pigina 3 de 4




¢ % GOBIERNOpEL = DIRECCION NACIONAL
(0 PARACUAY | BEmoRmYD

Resolucién DAMLn.° | ||

5 1

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA CONTRA
ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “VICIO'S GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA”, CLASE
43.

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.° 588 /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
ALICIA GRACIELA CAMPUZANO VDA. DE ACOSTA contra ANGEL
GABRIEL AQUINO ROBE sobre oposicién al registro de marca VICIO’S
GOURMET SALADOS Y DULCES Y ETIQUETA?” clase 43, Efxped’iehte’ n° 2335491
solicitada por ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro //de la marca “VICI(_:)'S
GOURMET SALADOS YDULCES Y ETIQUET. ” clase 43, Eg(pediente n° 2335491
solicitada por ANGEL GABRIEL AQUINO ROBE. ) }

i |

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.f % ‘ / e )

\  Directora

... ‘Direccién de|Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SEMEDI -S.A. CONTRA TRADEXPAR S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y
ETIQUETA” CLASE 36.

Asuncidn, @ CJ uw | 2b’25
VISTO:

El expediente caratulado: SEMEDI S.A. contra TRADEXPAR S.R.L. sobre oposicién al
. registro de marca “SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA” clase 36, y;----------------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “SALUDY
SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 36, en base a la solicitada
SALUDY. SALUD EN TUS MANOS (MARCA Y SLOGAN) en la clase 36 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 ala solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signe no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley re 1atoria,
gn q Y

/

,u-av:::vcla?do siempre por el iptcrés general.

o ‘Que, tal comc%fo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
| (s N ‘ /
pa.l{\a “distinguir ductos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

! Aft\iculo 15°.- é 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 relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SEMEDI S.A. CONTRA TRADEXPAR S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y
ETIQUETA” CLASE 36.

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

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

Que, 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

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 “SALUDY SALUD
EN TUS MANOS Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicién SALUDY SALUD EN TUS MANOS (marca y

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 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 rebeldia en este contexto implica que, al 5o haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
op051c1on Esto \refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

[ "un desinterés del 3011c1tante 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SEMEDI S.A. CONTRA TRADEXPAR S.R.L. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y
ETIQUETA” CLASE 36.

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

({3824

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 OpOSlClOI’l.

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

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

hubiese hecho conocido el signo”.

7~ Que, por loexpresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

D1recc1on considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estlpuladas en la Léy n° 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SEMEDI S.A. CONTRA TRADEXPAR S.R.L. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y

ETIQUETA” CLASE 36.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 113/25, de la Jefatura de la Tercera 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
SEMEDI S.A. contra TRADEXPAR S.R.L. sobre oposicién al registro de marca
“SALUDY SALUD EN TUS MANOS Y ETIQUETA” clase 36 Expediente n°® 2360036
solicitada por TRADEXPAR S.R.L.

,¢

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de/fa ‘marca “SALUDY SALUD
EN TUS MANOS Y ETIQUETA” clase 36, Expedleflte n° 2360036 sohcgtada por
TRADEXPAR S.R.L. - / !

~ | |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ oot /

ALV A SUAREZ
: Diréctora
iteccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN-IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV. Y COMPANIA
PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA
DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PAN. Y ETIQUETA CLASE 30.---—----

Resolucién D.A.M.L n. °

Asuncidn, N Q i
VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.AB. DE CV. Y COMPANIA
PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra
DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC sobre oposicién al
registro de la marca PAN. Y ETIQUETA clase 30, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca PAN. Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 30, sobre la base del TERMINO GENERICO (PAN_)/
TERMINO GENERICO (PAN) ‘en la clase 30, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles.

ey

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 DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV. Y COMPANIA
PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA
DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA P.AN. Y ETIQUETA CLASE 30.---------

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 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 realizar el cotejo de las marcas en pugna P.AN. Y ETIQUETA, (marca solicitada) vs.
TERMINO GENERICO (PAN) / TERMINO GENERICO (PAN) (marcas oponentes), la
marca solicitada es una expresién singular y constituye un signo para distinguir productos,
conforme lo estipula el Art. 1° de la Ley de Marcas 1294/98, es por ello que en forma expresa esta
disposicién legal contintia diciendo que son marcas “....Jos nombres, vocablos de fantasia,
combinaciones y consistir en una o mds palabras...” La prueba a la que se debe recurrir para
caracterizar si la expresién que se pretende registrar es genérica, es determinar si al enunciar lg

marca solicitada se representa un producto material, claro estd que no es el caso que nos ocupa, ya

que la marca solicitada es mds una denominacién de fantasfa, evocativa que seria para productos
de la £lase 30 (lev)dyrd, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias, harinas,
megclas y prepamcz'onek echas de cereales, especialmente a base de maiz). Como podemos denotar
n¢ existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que la

isma'sea una marca genérica.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV. Y COMPANIA
PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA
DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA P.A.N. Y ETIQUETA CLASE 30.---------

P
/&

Que, al analizar la denominacién “P.AN.” en el contexto del signo solicitado,
corresponde sefialar que la misma no puede ser considerada genérica, pues no constituye Ja
designacién comtn o habitual del producto o servicio para el cual se pretende proteger la marca.
La genericidad se configura cuando el término utilizado se refiere de forma directa, inmediata y

necesaria al producto en s, privando asi al signo de su capacidad distintiva.

Que, “PAN.” no se considera un término genérico, aunque podrfa parecerlo
superficialmente por su similitud con la palabra comtn “pan”. Sin embargo, en el dmbito
marcario, es necesario hacer una distincién técnica entre término genérico y marca distintiva en la
clase 30, que incluye productos alimenticios como harinas, cereales, panificados, etc., P.A.N. ha
sido utilizada y registrada como una marca notoria para harina de maiz precocida y productos

derivados.

Que, se puede afirmar que “P.A.N.” no es un término genérico en la clase 30. Es una
marca distintiva que, aunque fonéticamente se asemeje a una palabra genérica (pan), ha adquirido
identidad propia como signo marcario, especialmente por su modo de representacién (con

puntos, en mayusculas y como acrénimo) y por el reconocimiento que tiene en el mercado.-------

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la distintividad de una marca no depende
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV. Y COMPANIA
PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA
DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PAN. Y ETIQUETA CLASE 30.---------

Por lo tanto, no puede atribuirsele a la denominacién “P.A.N.” el caricter de genérica, ya
que no se ha acreditado que dicho término sea de uso comiin, necesario o exclusivo para referirse.

a una categorfa de productos determinada dentro del mercado nacional.

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 confusidn o asociacidon errénea.

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 bésicas esenciales que la ley requiere como;

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

de una marca.

ue, esta Direccién considera que la marca solicitada podr4 coexistir pacificamente sin
crearriesgo deconfusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los

efementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV. Y COMPANIA
PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) CONTRA
DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA P.AN. Y ETIQUETA CLASE 30.---------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por GRUPO BIMBO S.AB. DE CV. Y COMPANIA PARAGUAYA DE
LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) contra DEUTSCHE
TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC sobre oposicidn al registro
de la marca PAN. Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 1987110 solicitada por
DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.--------nemmmmmeem

Articulo 2.- DISPONER Ila prosecucién de trimites de la solicj
marca PAN. Y ETIQUETA clase 30, Expediente
DEUTSCHE TRANSNATIONAL
INC.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TURU SR.L. CONTRA GABRIEL ROZO DIAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TURU Y ETIQUETA” CLASE

3s.
N Asuncién, [ § JUN 2025
VISTO:
El expediente caratulado: TURU S.R.L. contra GABRIEL ROZO DIAS sobre
. oposicién al registro de marca “TURU Y ETIQUETA” clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TURU Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca TURU PUBLICIDAD en la clase 35
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, enmuso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento, de analizar la op051c1on a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar quc
el s;gno/ fle_se encuentre 1nmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
vdfando siempre por el i mteres  general.

= fv".:,,; . i ' Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
‘ e /f( Para dls;n?é M servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
) | /

l;gmlac;o yxigcaria/" ciertas restricciones” para el registro de una marca; es decir, dichas
> ’.; ‘: “\ \\ J ‘/Q« T

. T P
N/ -~ -

|
~ I

A15ticulo 15°.- El registro dc una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
excluswo de la misma‘y-a” e]ercer 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 relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TURU S.R.L. CONTRA GABRIEL ROZO DIAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TURU Y ETIQUETA” CLASE
3s.

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 puiblico 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 “TURU Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién TURU PUBLICIDAD, 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 bsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté 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 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, permitiends Guc se presuma la veracidad

7 \ . . -
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone !a normativa

|

procesal. .
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TURU S.R.L. CONTRA GABRIEL ROZO DIAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TURU 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 existird el riesgo de
' asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
({3324

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, traducczﬁ%t,
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 signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese becho conocido el signo”.

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

j \
Direccién considera que Ja marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley /11° 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que

|

N |
L

s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TURU SR.L. CONTRA GABRIEL ROZO DIAS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TURU Y ETIQUETA” CLASE
35.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 49/20, 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 TURU
S.R.L. contra GABRIEL ROZO D{AS sobre oposicién al registro de marca “TURU Y

ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 1806162 solicitada por GABRIEL ROZO
DIAS.

e

pd
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de rcgistfo de/la marca “FURU Y

ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 1806162 sohc1ta por. GABRIEL \ROZO
DIAS. : :

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

\
Y
Yo

AB(}\}/ Nes ALVA,P(ENGA SUAREZ

‘\\
: r,’u Directora

Marpatias v 2

" Di cc:gfm de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR JULIO CESAR ROJAS SANTACRUZ CONTRA ITAIPU S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MASTER TECH GAMER
STORE Y ETIQUETA CLASE 35.

Asuncién, 11 JUN 2005

VISTO:

El expediente caratulado: JULIO CESAR ROJAS SANTACRUZ contra ITAIPU
SR.L. sobre oposicién al registro de marca “MASTER TECH GAMER STORE Y
‘ ETIQUETA” clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “MASTER
TECH GAMER STORE Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de 1a
marca MASTER PLAY en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles.

de; en uso de las atribuciones otorgadas por la lc:y1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo ne se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

yelani o siempre por el interés gereral.
| ) //'

.'v ( / -

Terarineh Ar"giculo 15°- El re"gi§trq de una marcd hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

““exclusivo de la misma y\aﬁejercer 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 sigf;o 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 JULIO CESAR ROJAS SANTACRUZ CONTRA ITAIPU S.R.L.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MASTER TECH GAMER
STORE 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 an4lisis 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 analizar las marcas enfrentadas MASTER TECH GAMER STORE y MASTER
PLAY, se observa una semejanza relevante en el plano denominativo, ya que ambas marcas
comparten el término "MASTER", elemento que se encuentra al inicio de cada denominacién,
posicién que refuerza su impacto en la percepcién del consumidor. El término “MASTER?” es

evocativo y puede sugerir dominio, experiencia o superioridad en un 4rea determinada, lo quelo

convierte en un elemento de atraccién dentro de la solicitud.

;
Que si bien las marcas en conflicto presentan diferencias en sus elementos secundarios
TECH GAMER STORE en la marca solicitada y PLAY en la marca oponente, dichas
expresiones no logran establecer una distincién marcaria efectiva, ya que ambas remiten al mismo
campo conceptual vinculado a la tecnologfa, los videojuegos y <! entretenimiento digital. El
término TECH GAMER STORE hace alusién directa a usuarios o consumidores de productos
tecnolog1cos y v1deo;uegos, mientras que PLAY evoca la accién misma de jugar, compartir 0
interactuar en ese ‘mismo entorno. Por lo tanto, ambos conceptos no se contraponen, sino que
r;ﬁlcrzan una mlsma\_ldea central, lo que incrementa el riesgo de asociacién en la mente del
/ ;’éonsumidor. En consecuencia, se concluye que la inclusién de estos elementos no elimina ni
| atenda la similitud generada por la presencia del término MASTER, el cual actiia como el ntcleo

| distintivp y fuerte de 4mbas marcas. Asi, desde una perspectiva global y de conjunto, las marcas
| /
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analizadas resultan susceptibles de generar confusién o vinculo indebido en el publico
consumidor, especialmente al estar destinados a distinguir servicios comerciales de naturaleza

similar en la clase 35.

Que, los términos TECH GAMER STORE y PLAY, no resultan diferencias suficientes
para eliminar por completo el riesgo de confusién, toda vez que ambas evocan un mismo campo
semdntico vinculado al 4mbito tecnoldgico y de entretenimiento digital. El término “PLAY”
alude directamente al juego, mientras que “GAMER” tiene una connotacidn similar, orientada a
consumidores aficionados a los videojuegos. Asimismo, “STORE” remite a un establecimiento

comercial, lo que no constituye un elemento distintivo por si mismo.

Que, ademds, el hecho de que ambas marcas se inscriban en la misma clase 35, destinada a
servicios comerciales, refuerza la posibilidad de que el publico consumidor asocie erréneamente
una marca con otra, ya sea creyendo que pertenecen al mismo origen empresarial o que existe

algtin vinculo entre ellas.

Que, en razdén 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 relacionados de la clase 35 (actividad comercial), 1o que nos da la pauta qué la

oposicién sea declarada procedente.

L Que, ademis el oponente ya es una marca registrada en nuestro pais con Registro
n°/511.888 en la clases 35, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que refuerza
\ [
su posicilg')n en la-opoj icién contra la solicitud de MASTER TECH GAMER STORE.-------ee----
/ . J
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SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MASTER TECH GAMER
STORE Y ETIQUETA CLASE 35.

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
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
(332

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 apligu:e 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, en atencién al andlisis precedente, corresponde denegar el registro solicitado en los
términos que establezca la normativa vigente, en resguardo del interés publico y del principio de

veracidad en el mercado.

Que, por l? expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién consideré} que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

éstipulidas en la/’/Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde revocar el Dictamen n.° 137/25, 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 JULIO
CESAR ROJAS SANTACRUZ contra ITAIPU S.R.L. sobre oposicién al registro de
marca “MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n°
2449963 solicitada por ITAIPU S.R.L.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d¢ la fnarca “MASTER TECH
GAMER STORE Y ETIQUETA” clase 35, Expedlente n° 2449963 sohcltada por
ITAIPU SRL. , | sl

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. \_! |\ y

ABG'J ADIYI ALVARENGA SuAREz
) J) Dquctora
., Direccién de \Asuntos Marcarios Litigiosos

\
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES
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CONTRA JOSE MARIA BOGADO BENITEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.

LULd

Asuncidn, 11 JUN
I JUN
VISTO:

El expediente caratulado: EDITORIAL EL PAfS S.A. Y ERA FRANCHISE SYSTEMS
LLC contra JOSE MARIA BOGADO BENITEZ sobre oposicién al registro de marca “HER A '
INMOBILIARIA'Y ETIQUETA” clase 36, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “HERA
INMOBILIARIA Y ETIQUETA?, solicitada para la clase 36, en base al registro de las marcas
“HORA INMOBILIARIA y ERA’ en la clase 36 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 ehcuentre |inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por . el intérés general.

Q}I }B,L_,mo lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
: “\ stl}{gulr productos o servicios: Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

ertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dJchas

Articulo 169' EI‘ registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
excluslvo 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 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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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, en primer término, las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin
artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultdnea y, el resultado que arroje la visién
en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de
confusién entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa
resolver si cabe o no la posibilidad de confusién entre la solicitud de registro de la marca “HER A
INMOBILIARIA?, clase 36, y las oposiciones “HOR A INMOBILIARIA y ERA”, ambasen la
clase 36.

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “HERA
INMOBILIARIO” y las marcas oponentes “HORA INMOBILIARIA y “ERA”, se advierte
que la denominacién cuyo registro se solicita es muy similar a las marcas registradas, notamos que
existen mds similitudes que diferencias. De dichas semejanzas ortogrificas se genera una fuerte
similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuacién de la otra, tenemos que la
impresion auditiva que generan es muy similar. Que, asimismo, las marcas en pugna se

enguentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 36. ----------eeeceeevx

/ Que, al respecto, esta instancia considera que se generarfa la confusién en la mente del
nsumidor al pretender la solicitante registrar la marca “HER A INMOBILIARIA” en la misma

qlase 36. En tal sentld’o, el comprador podrla caer en confusién pues, las marcas analizadas no solo

— /\s»/’"
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CONTRA JOSE MARIA BOGADO BENITEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.

presentan extrema similitud ortogréfica y fonética, sino que serfan comercializadas en los mismos

lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusién.

Que, la Ley n° 1294/98 de Marcas en su art. 2, establece que no podrin registrarse signos
que sean idénticos o semejantes a otros previamente registrados o solicitados para productos o
servicios iguales o relacionados, cuando ello pueda inducir a error o confusién en el consumidor.
En el caso analizado, la semejanza fonética y visual de los signos HERA INMOBILIARIA,
HORA INMOBILIARIA y ERA, unida a la coincidencia en la clase 36, configura una clara

situacién de riesgo de confusién, tanto directa como indirecta, e incluso la posibilidad de

asociacién indebida por parte del consumidor medio.

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 similares de la clase 36 (actividad inmobiliaria), lo que nos da la pauta que la

oposicién sea declarada procedente.

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca
HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA solicitada y las oponentes HOR A INMOBILIARIA
y ERA, no solo muestran similitudes en el aspecto conceptual, sino que también comparten una:
estructura similar ( HERA - HORA - ERA). Esta falta de distincién clara entre las marcas

sugiere una posible confusién para los consumidores

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
sollc1tada no retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza dlstlntlva,

/ rtovedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------
\ ;
4‘ \ d ‘/,;/ \\ // J/ \ =

/ — /
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Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existir4 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 Be 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 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, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su Sfuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cudl se

bubiese 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 retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 190/2024, de la Jefatura de la primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1‘- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
f EDITORIAL EL PAIS S.A. Y ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC contra JOSE
’ MARIA BOGADO BENITEZ sobre oposiciones al registro de marca “HERA
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE A LAS ACCIONES
DEDUCIDAS POR EDITORIAL EL PAIS S.A. Y ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC
CONTRA JOSE MARIA BOGADO BENITEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA HERA INMOBILIARIA Y ETIQUETA, CLASE 36.

INMOBILIARIA Y ETIQUETA” clase 36, Expediente n° 2298522 solicitada por JOSE
MARIA BOGADO BENITEZ.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “HERA
INMOBILIARIA Y ETIQUETA” clase 36, Expedleute n° 2;298522 sohc1tada por JOSE

MARIA BOGADO BENITEZ. 4 /%
Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula. . { / L
| /{/
BG., ‘AbIYI\ALVARENGA suAREz
B = Directora

= Bir'eoéién de Asunt_os Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR JALES OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME CONTRA
GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EMPORIO ROSA Y ETIQUETA” CLASE 25.

1 11181 AR~
Asuncién, FFJUN 2005

vUIY LULJ

VISTO:

El expediente caratulado: JALES OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME contra
GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO sobre oposicién al registro de marca “EMPORIO
ROSAY ETIQUETA? clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “EMPORIO
ROSA Y ETIQUETA?, solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca extranjera
EMPORIO ROSA clase 25, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles.

Que, €n uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
/ \
momento ;(e analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo 140 se encuentre linmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

ve/lﬁﬁd/ si;\xppre porel int/érés general.
|

bm

|
|

Que, talﬂcgmylé expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
cList;;r/’éu_(r/p{c;ductos o_servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

i€Ttas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

\ \ o
\

\

Nay

T
L Mﬁctﬂo 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
contr:;f-,\ quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualciuier
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 JALES OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME CONTRA
GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EMPORIO ROSA Y ETIQUETA” CLASE 25.

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 “EMPORIO ROSA”
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposicion “EMPORIO ROSA, clase 25”, 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
ey
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 est_ipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 687y 69 délCPC. La rebeldfa en este contexto implica que, ai no haber ejercido su derecho
de Vd‘c’fensa en tiemf)p y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la

] 0pg'§icién. Esto refuerig la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
unff desinterés del solicitépte en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

[\_de! los ‘,"hechos a.legados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR JALES OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME CONTRA
GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EMPORIO ROSA Y ETIQUETA” CLASE 25.

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

«:»

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 reproduccz'o’n imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en ¢l 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 catisar
confusion-o un“rz’exgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dzlucmn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubzese becho conocido el signo”.

\
\

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

Dlreccmn; consider, que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohlbmvas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR JALES OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME CONTRA
GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EMPORIO ROSA Y ETIQUETA” CLASE 25.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por JALES
OLIVEIRA CONFECCOES - EIRELI - ME contra GUSTAVO HENRIQUE DE
ARAU]JO sobre oposicién al registro de marca “EMPORIO ROSA Y ETIQUETA”
clase 25, Expediente n° 2356303 solicitada por GUSTAVO HENRIQUE DE
ARAUJO

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “EMPORIO ROSA 'Y

ETIQUETA” clase 25, Expediente n° 2356303 solicitada por GUSTAVO HENRIQUE
DE ARAUJO. )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

: \ Dlrecto{a
Dlreccmn de Asuntos Marcarios Eitigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA
LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA M2A°C Y
ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncién, 'j 1 JUl 2095
VISTO:

El expediente caratulado: MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC contra LA
FRANCESA S.A. sobre oposicion al registro de marca “M2A2C Y ETIQUETA” clase 35, y;-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “M2A2C Y
ETIQUETA?, solicitada para la clase 35, en base al registro de las marcas M.A.C. clase 03 y

MACH, clase 08 por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. ‘ ==

Que; en uso de las at\ribuciones otorgadas por la lc:y1 a esta dependencia administrativa, al

momehto de a\nalizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

0 no s¢ encuentre ihmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

smmpx’e por el interés general.

}/

R A }“IxQue, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

e NpIFE gllst;ngulr p:o}uétos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

! Articulo 15°.- El reg({stro 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 qulen 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 DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA
LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA M2A°C Y
ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

marca previstas enla LCy de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada MeA°C Y ETIQUETA y M.A.C./ MACH
oponentes, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
base de las oposiciones, 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
ptblico 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 y productos muy relacionados de la clase 35 y 03 (Importacion, exportacion,
comercializacion y venta de miquinas para cortar el pelo, planchas para alizar el
cabello, trenzadores eléctricos para el cabello, rizadores, secadores de pelo y cosmeticos,

perfumes, productos para el cuidado de la piel y del cabello ), 10 que nos da la pauta quela

oposicién sea declarada procedente.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA
LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA M2A°C Y
ETIQUETA, CLASE 35.

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 dala pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“M2A2C Y ETIQUETA” y la marca oponente “M.A.C” encontramos similitudes, provocando
que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente
confundibles entre sf, existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/o

asociacion.

Quea fin de sustentar los argumentos precedentes, es necesario destacar que la marca
solicitada MeAeC STYLER cuenta con una etiqueta similar a la marca oponente. Al analizar la
tipograffa y otros elementos grificos, se puede observar que estos aspectos no le confieren una
identidad tnica, aumentando la posibilidad de confusién con la marca oponente. Por lo tanto, la

demanda resulta progedente, dado que existe una evidente confusién grifica o visual que justifica

la‘-oposicién. ‘
//’i
/ y——
/, A/‘
\ | /; / /
\ e A/
t/* )‘&/f/' w4
N X5 \#7 74 N/

/
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA
LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA Me2AeC Y
ETIQUETA, CLASE 35.

solicitada oponente

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
asociacién/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 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 Jectoft pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

productos o servicios 4 los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA
LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA M2AsC Y
ETIQUETA, CLASE 35.

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

bubiese 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 retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 172/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACION DE DELAWARE Y
THE GILLETTE COMPANY LLC., contra LA FRANCESA S.A. sobre oposicién al
registro de marca “M2A°C Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2453477 solicitada
por LAFRANCESA S.A.

'\
\

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registré de la marca | 4"‘ | “M2AC Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2453477 solicitada por LA FRANCE/éA S.A-ee

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - s

Directora

" Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA
LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA M2AeC
STYLER Y ETIQUETA, CLASE 08.

Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA

. CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., contra LA
FRANCESA S.A. sobre oposicion al registro de marca “M2A°C STYLER Y ETIQUETA” clase

08, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién-contra la solicitud de registro de la marca “M2A°C STYLER
Y ETIQUETA?, solicitada para la clase 08, en base al registro de las marcas M.A.C. clase 03, y

MACH clase 08 por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
. 3

confundibles-

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
e analizar la oposicién a la sollc1tud de registro de una marca, se debe considerar que

q s ecuéntre inmerso-dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA
LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MeAeC
STYLER Y ETIQUETA, CLASE 08.

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

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

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

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

marca previstas enla LCy de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada MeA°C STYLER Y ETIQUETA y M.A.C./ MACH
oponentes, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las
marcas base de las oposiciones, 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

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 las oponentes, 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

A do de la )xtel y del cabello ), lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA
LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA Me2A°C
STYLER Y ETIQUETA, CLASE 08.

-

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y las oponentes, 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 las oposiciones sean declaradas

procedentes.

Que, analizando las marcas™en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“M2A°C STYLER Y ETIQUETA” y las marcas oponentes “M.A.C” “MACH” enconiramos
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.

Que,a fin de sustentar los argumentos precedentes, es necesario destacar que la marca
solicitada M2A2C STYLER cuenta con una etiqueta similar a la marca oponente. Al analizar la

tipografia y otros elementos gréficos, se puede observar que estos aspectos no le confieren una
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA
LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA M2A°C
STYLER Y ETIQUETA, CLASE 08.

A 24381 /2,
b: 342
o6

solicitada oponente

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, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existiré el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién 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 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 oranscripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

congtido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

productos o servicips a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar

“
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE Y THE GILLETTE COMPANY LLC., CONTRA
LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA MeA°C
STYLER Y ETIQUETA, CLASE 08.

confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerzadistintiva, 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 retune los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.° 174/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACION DE DELAWARE Y
THE GILLETTE COMPANY LLC., contra LA FRANCESA S.A. sobrenposicién al

registro de marca “M2A°C STYLER Y ETIQUETA” clase 08, ?ﬁ@hente n® 2453478
solicitada por LA FRANCESA S.A. |

Articulo 2.- RECHAZAR la sollc1tud de regi

ro&elamrca

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cedula

e~
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACION DE
DELAWARE CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA M°A°C Y ETIQUETA, CLASE 11.

Asuncién, 7 7 /5 9%
VISTO:

El  expediente caratulado: MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA
CORPORACION DE DELAWARE contra LA FRANCESA S.A. sobre oposicién al registro
de marca “M2AeC Y ETIQUETA” ciase 11, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “M2A2C Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca M.A.C. clase 03, por lo
que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de lasatribuciones otorgadas por la lc:y1 a esta dependencia administrativa, al
momento. de analizar la op&sicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar qe
el/signo no \‘\‘se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
T {

lando sien}}pre por el intetés general.

-“ $ T ~— ' /
\9@,@ como loexpresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

|

T\ =
! iculo 15°.- El (egistro 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 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra ﬁuicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signa 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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Resolucién D.A.M.L n. °
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACION DE

DELAWARE CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA M°A°C Y ETIQUETA, CLASE 11.

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 M2AeC Y ETIQUETA y M.A.C. 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
ptblico 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 de la clase 11 y 03 (tales como productos secador de cabello
spray fijador o gel para el cabello), lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

/
/

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
pubhco consumldor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,

ademas debemos te’ner presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACION DE
DELAWARE CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO

DE LA MARCA M2A°C Y ETIQUETA, CLASE 11.

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

“M2A2C Y ETIQUETA?” y la marca oponente “M.A.C” encontramos similitudes, provocando
¥ P P

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.

Que,a fin de sustentar los argumentos precedentes, es necesario destacar que la marca
solicitada M2A°C cuenta con una etiqueta similar a la marca oponente. Al analizar la tipografiay
otros elementos grificos, se puede observar que estos aspectos no le confieren una identidad
tinica, aumentando la posibilidad de confusién con la marca oponente. Por lo tanto, la deman’cla
resulta procedente, dado que existe una evidente confusién grifica o visual que justifica la

oposicién.

A: 24381 /2
B:3-4)
o6

| solicitada oponente

Pigina3de$5




DE PROPIEDAD
PARAG UAY INTF,I,ECTU:\I.

@ GOBIERNO prr | DIRECCION NACIONAL

) 5? f!\f-‘ ~ € S 3
Resolucién D.A.M.L n. ° F ﬁ i B N

T W J UV

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACION DE
DELAWARE CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA M°A°C Y ETIQUETA, CLASE 11.

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, 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
[($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 wuna reproduccion imitacion, traducciin,
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 suscepiibles de casisar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocido el signo”.

©

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

corresyéhde revocar el Dictamen n.° 173/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

/
/7
/]

/

[ \ Por tanto,

LA D}RECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
ey /"
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACION DE
DELAWARE CONTRA LA FRANCESA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA M°A°C Y ETIQUETA, CLASE 11.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MAKE-UP ART COSMETICS INC. UNA CORPORACION DE DELAWARE
contra LA FRANCESA S.A. sobre oposicién al registro de marca “MeAeC Y

ETIQUETA” clase 11, Expediente n° 2453473 solicitada por LA FRANCESA
S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “MeA°C Y
ETIQUETA” clase 11, Expediente n° 2453473 sohc1tadzt por LA FRANCESA

S.A. _
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - ’ ' y, ==
| | A i Ve "\
S ABGJAED:I ALVARENGA SUAREZ
\ - Urectora ~
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC CONTRA
ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PANDA Y ETIQUETA”, CLASE 30.

™~
T
L

Asuncién,
~ VISTO:

El expediente caratulado: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC contra
ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de la marca
PANDA Y ETIQUETA clase 30, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “PANDA Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca PANDITAS en la clase

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

confundibles.

' Arti uioM rc{sfﬁde una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

de la misma ejercer ante los 6rganos 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 INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC CONTRA
ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PANDA 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 anélisis de la solicitud en trimite yla

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada PANDA Y ETIQUETA y PANDITAS oponente, se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca basc de la
oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen précticameﬁte
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, ademids corresponde mencionar que la marca oponente PANDITAS es el
diminutivo de la marca solicitada PANDA, por lo que puede inducir directa o indirectamente a

confusién o asociacién entre los productos de manera tal que el consumidor pueda creer que

tienen un origen comun.

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de

i6n y\asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC CONTRA
ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPCSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PANDA Y ETIQUETA”, CLASE 30.

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 30 (Todos los articulos de la clase 30, comprndiendose
entre ellos café, té, cacao, azicar, arroz, tapioca, sagi, suceddneos del café, harinas y
preparaciones bechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pasteleria y confiteria, helados
comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza,
pimienta, vinagre, salsas, especias, bielo), lo que nos da la pauta que la oposicién sea

declarada procedente.

Que, ademds el oponente ya es una marca registrada en nuestro pais con Registro
n°/408680 en la clases 30, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que refuerza su

posicién en la oposicidn contra la solicitud de PANDA.

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, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existir4 el riesgo de
asociacion/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.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC CONTRA
ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PANDA Y ETIQUETA”, CLASE 30.

| S

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No 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 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, 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 retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 265/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar ala

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
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC contra ALIMENTOS MIMI
SOCIERAD ANONIMA sobre oposicién  al registro de marca “PANDA Y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC CONTRA
ALIMENTOS MIMI SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “PANDA Y ETIQUETA”, CLASE 30.

ETIQUETA” clase 30, Expediente n° 2347843, solicita ENTOS MIMI

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d arca “PANDA Y
por ALI
SOCIEDAD ANONIMA.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /-

"= Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.)) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 09.

Asuncién, 13

HIN NI
JoOJUN ZU4D

VISTO:

El  expediente caratulado: EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
. PRODUCTIVOS S.A. (ECOP §.A.) contra JIN RONG WANG sobre oposicién al registro de
la marca ECOPRO. clase 09, y.

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 09, en base~a la marca ECOP SISTEMA en la clase 09, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposici(’)n a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el 51gno no se encuentre mmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatorla

' . NN /
’ RN ue o expresael Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
. ,,_,par’ dls guir pr9ducto 0 servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propla

! Articulo 15°.- El/egistm 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 qu1en 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 EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, 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 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, desde el plano conceptual, es importante sefialar que si bien ambas marcas
comparten la particula “ECOP”, la cual puede estar asociada a ideas como ecolégico o economia
de procesos, dicha coincidencia no es suficiente para concluir que existe riesgo de confusién. En
efecto, el signo ECOPRO sugiere una nocién de producto profesional ecolégico o solucién
ecoldgica profesional, mientras que la expresién “ECOP SISTEMA”, que se extiende en cinco
silabas (e-cop-sis-te-ma), con una entonacién més neutra y suave, concluyendo con el término
sistema. La diferencia de acentuacién, ritmo y entonacién contribuye a que no se produzca urna

semejanza auditiva que induzca a error o confusién entre los signos comparados.-.-----------------m--

Que, haciendo el andlisis desde el punto de vista conceptual, ECOPRO podria evocar
una idea de producto ecolégico o profesional ecolégico, dependiendo de la interpretacién del
publico. En cambio, ECOP SISTEMA sugiere un conjunto organizado o sistema vinculado a lo
ecolégico. La inclusién de la palabra SISTEMA aporta un matiz que orienta al consumidor hacia
un concepto diferente, ligado posiblemente a soluciones integradas, plataformas o servicios

organizados. Esto genera un marco conceptual diferente y disminuye la posibilidad de asociacién

directa.

Que, entre las marcas en pugna: ECOPRO (solicitada) vs. ECOP SISTEMA (oponehte),

en conjynto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y
/ / :

7
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.)) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 09.

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 asf una comunicacién 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, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que ia 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, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
marcas ya existentes (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
arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusién entre las mismas. Del anilisis 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, 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 registre estipuladas el

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

orlgmalldad .
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.)) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 09.

Que, la marca solicitada 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, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 195/25 emitido porla

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
EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS  S.A. (ECOP S.A))
contra JIN RONG WANG sobre oposicién al registro de la matca ECOPRO clase 09
Expediente n° 2058098 solicitada por JIN RONG WANG

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de¢'la s‘olici\t"l)ld de registro d¢ la
marca ECOPRO  clase 09, Expediente n° 2058098\‘solic_itada/por JIN NG
WANG. e \

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cedula

‘4 . ABG. J YT ALVARENGA AREZ
\ g Directora’
D1recc1én de Asuntos Marcarios thlglOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A)) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 35.

. 9 M 9narC
Asuncién, 1 J JUN LULD

|

VISTO:

El  expediente caratulado: EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) contra JIN RONG WANG sobre oposicién al registro de
la marca ECOPRO clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ECOPRO,
solicitada para la clase 35, en base a la marca ECOP BIO - OPTIMAX 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, 4l
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,

J— ,‘\_Y.e'landé sicfnpre por el inter general.
J2 2% | Ques tal w/oex;esa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven

g \st guir prodrﬁctos 0 /serv1clos Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

y églslaapn marcaria, cieptds restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
/ .

P % \

== —<
! A,rtlculo 15°.- El r?/UO de una marci hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

excluswo 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 sjgno 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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PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.)) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, 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 ptblico 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, desde el plano conceptual, es importante sefialar que si bien ambas marcas
comparten la particula “ECOP”, la cual puede estar asociada a ideas como “ecoldgico” o
“economia de procesos”, dicha coincidencia no es suficiente para concluir que existe riesgo de
confusién. En efecto, el signo “ECOPRO” sugiere una nocién de “producto profesional
ecolégico” o “solucién ecoldgica profesional”, mientras que “ECOP BIO - OPTIMAX”
incorpora elementos semdnticos adicionales que amplian y modifican significativamente su
impresi6n global. La inclusién de los términos “BIO” y “OPTIMAX?” refuerza un concepto mds
técnico y especializado vinculado a lo biolégico y al méximo rendimiento u optimizacién, lo que
contribuye a diferenciar ambos signos en el plano conceptual, reduciendo ain mids cualquier

posibilidad de asociacién indebida.

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca ECOP BIO - OPTIMAX registrada en la clase 35
protegé servicios tales como: “Servicios de importacion, exportacion y comercializacion de abonos

pard cultivo y fertilizantes asi como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura”. Por otro

/ ladé), la marca solicitada ECOPRO en la clase 35, protege servicios como: “actualizacion de

| ., N Y .
documentacion publicitaria; actualizacion y mantenimiento de datos en bases de datos

z'r%farma’tfims; actudlz’zayo'n y mantenimiento de informacion en los registros; administracion de
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programas de fidelizacion de consumidores; administracion de programas de viajero frecuente ;
alquiler de distribuidores automadticos; alquiler de material publicitario; andlisis del precio de
costo; asesoramiento sobre direccion de empresas; asistencia administrativa para responder: a
convocatorias de licitacion; asistencia administrativa para responder a solicitudes de propuestas
[REPs]; asistencia en la direccidn de empresas comerciales o industriales; bisqueda de
patrocinadores; biisqueda de datos en archivos informdticos para terceros; asistencia en la direccidn
de negocios; biisquedas de negocios; consultoria sobre direccion de negocios; compilacion de indices de

informacion con fines comerciales o publicitarios”. La diferencia de los sectores y la naturaleza de

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

confusién directa o indirecta. ECOP BIO - OPTIMAX oponente en la clase 35, se enfoca
especificamente en Servicios de z'mpo;i‘acidn, exportacion y comercializacion de abonos para cultivo
y fertilizantes como para la agricultura, mientras que ECOPRO solicitada en la clase 35, estd mds
orientada hacia servicios como actualizacion de documentacion publicitaria; actualizacion y
mantenimiento de datos en bases de datos informdticas; actualizacion y mantenimiento de
informacion en los registros, lo cual refuerza atin mis la diferenciacién entre ambas marcas.

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

, pofibilidad de conflicto en el'mercado.

f’ Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas ECOPRO, solicitada en

lq: clase 3355, y ECOP y OPTIMAX, registrada en la clase 35, debido especialmente a la

|
|
\
\
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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, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oporiente, 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 bésicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 194/25 emitido porla
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:

5 Articulo 1.- DﬁCLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
EM,PRENDH\gENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A)
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y

PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.)) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPRO, CLASE 35.

contra JIN RONG WANG sobre oposicién al registro de la marca ECOPRO clase 35,
Expediente n° 2058101 solicitada por JIN RONG WANG

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca ECOPRO  clase 35, Expediente n° 2058101 solicitada por\JIN RONG;;
WANG. — :

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

e Difeécié/h de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE
04.

Asuncién, 9

3“.'5 Y v’)r:‘
J JuUll Z]

LdJ

VISTO:

El  expediente  caratulado: EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) contra JIN RONG WANG sobre oposicion al registro de
la marca ECOPOWER Y ETIQUETA clase 04, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ECOPOWER Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 04, en base a la marca ECOP SISTEMA en la clase 09, por

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

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

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

el 51gno no se encuer;t‘rj inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

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

% ’ra dlkﬁngulr prq‘du;zfos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

! Artlculo Ii° }1

excluslvo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
\

istro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
contra\quien lesioné 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 EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE
04.

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 vélidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en 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 analizar las marcas enfrentadas, se observa que si bien ambas comparten
parcialmente una rafz visual y fonética semejante, presentan diferencias suficientes que permiten
su individualizacién en el mercado. En cuanto al plano fonético, las mareas también exhiben
diferencias evidentes. “ECOPOWER?” se pronuncia en cuatro silabas (e-co-po-wer), con una
sonoridad marcada al final por la palabra “power”, la cual posee fuerza fonética y un ritmo
diferente al de la expresién “ECOP SISTEMA”, que se extiende en cinco silabas (e-cop-sis-te-md’),
con una entonacién mds neutra y suave, concluyendo con el término “sistema”. La diferencia de

acentuacién, ritmo y entonacién contribuye a que no se produzca una semejanza auditiva que

induzca a error o confusién entre los signos comparados.

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca ECOP SISTEMA registrada en la clase 09 protege
pro@uctos tales conpo: “‘Software,”. Por otro lado, la marca solicitada ECOPOWER en la clase 04,
protege productos:‘ “UAcestes y grasas para uso industrial, ceras; lubricantes; composiciones para
absorber, rociar y agentar el polvo; combustibles y materiales de alumbrado; velas y mechas de

zlummaczon Nota fexplicativa: La clase 4 comprende principalmente los aceites y las grasas para
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE
04.

uso industrial, los combustibles y los materiales de alumbrado. Esta clase comprende en particular:-
los aceites para conservar obras de albariileria y el cuero- la cera en bruto, la cera para uso
industrial;- la energia eléctrica;- los carburantes para motores, los biocarburantes;- los aditivos no
quimicos para carburantes;- la madera utilizada como combustible”. La diferencia de los sectores y

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

confusién directa o indirecta. ECOP SISTEMA oponente en la clase 09, se enfoca

especificamente en software, mientras que ECOPOWER solicitada en la clase 04, estd mds
orientada hacia productos como aceites y grasas para uso industrial, lo cual refuerza atin
mids 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.---------------—---

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase
04y 09 podria perjudicar los intereses del consumidor o generar confusién en el mercado. La leg

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 ublico objetivo. En este caso, los productos

I

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

\ /
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE
04.

Que, por tdltimo atendiendo a los elementos sefialados, ortogrificos, fonéticos y
clasificatorios, se concluye que las marcas “ECOPOWER” y “ECOP SISTEMA” pueden

coexistir pacificamente en el mercado, sin generar riesgo de confusién directa ni de asociacién

indirecta en el publico consumidor.

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 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, 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°® 196/25 emitido por la

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

derecho.

Por tanto,
LA DIREC'}/ORA 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 EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y
PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A) CONTRA JIN RONG WANG SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOPOWER Y ETIQUETA, CLASE
.04.

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y PRODUCTIVOS S.A. (ECOP S.A.)
contra JIN RONG WANG sobre oposicién al registro de la marca ECOPOWER Y
ETIQUETA clase 04, Expediente n° 2058118 solicitada por JIN RONG
WANG

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de lasolicitud de registro de la
marca ECOPOWER Y ETIQUETA clase 04, Expedierite n°2058118 solicitada por JIN

/

RONG WANG. o] ,
& y ™\ ;‘ / /
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -+-rfr-rrt------ 2 /\/ e
. \ '//
IYIMEN@UAREZ

\ Directora

\ v i . o e e
Direccién dé Asuntos Marcarios Litigiosos
\ ¢l
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CANAVES S.A. CONTRA DIEGO SEGURA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “MAS ESPACIO Y ETIQUETA”, CLASE 39—

Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: CANAVES S.A. contra DIEGO SEGURA sobre oposicién al
registro de la marca MAS ESPACIO Y ETIQUETA clase 39, .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “MAS ESPACIO
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca ESPACIO PLUS en la

clase 39, 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 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 siepdpre por el

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

rtas 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 CANAVES S.A. CONTRA DIEGO SEGURA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “MAS ESPACIO Y ETIQUETA”, CLASE 39.-----—-e——-

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

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 MAS ESPACIO Y ETIQUETA y ESPACIO PLUS
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, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
MAS ESPACIO Y ETIQUETA y ESPACIO PLUS en el mercado afectaria negativamente la

funcién distintiva de la marca oponente.

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 servicios de la clase 39 (Servicios de almacenamiento de mercancias,

almacéenamientao

Lo\
cios. de desca

ervicios de depdsito; servicios de alquiler de almacenes [depdsitos];

rga de mercancias; flete [transporte de mercancias]; servicios de

ormagion sobre glmacenamiento y sobre transporte, servicios logisticos de transporte;
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CANAVES S.A. CONTRA DIEGO SEGURA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “MAS ESPACIO Y ETIQUETA”, CLASE 39.-------—--—

transporte maritimo), lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

Que, ademds el oponente ya es una marca registrada en nuestro pafs con Registro
n°/603.727 en la clases 39, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que refuerza
su posicién en la oposicién contra la solicitud de MAS ESPACIO.

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/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
«=»

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

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 wuna reproduccion imitacion, traduccién,

transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idéuticss o similar, notoriamente
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CANAVES S.A. CONTRA DIEGO SEGURA SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “MAS ESPACIO Y ETIQUETA”, CLASE 39,

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.° 659/24, 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
CANAVES S.A. contra DIEGO SEGURA sobre oposicién al registro de marca “MAS

ESPACIO Y ETIQUETA” clase 39, Expediente n° 23100631 solicitada por DIEGO
SEGURA -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de/fa marca “MAS ESPACIO Y

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CODEX S.R.L. CONTRA JORGE AUGUSTO ZARATE
LEIVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INSTITUTO
TECNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.

‘7 79 HIM 998
Asuncién, 19 JUN 205
VISTO:

El expediente caratulado: CODEX S.R.L. contra JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA
sobre oposicién al registro de la marca INSTITUTO TECNICO SUPERIOR CODEX, clase
4ly.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca INSTITUTO
TECNICO SUPERIOR CODEYX, solicitada para la clase 41, en base a la marca CODEX -
TECNOLOGIA MEDICA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si

las marcas son o no confundibles.

e comolese a el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
tingui s 6 servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

" Articulo 15°,/El regibtro de una marcz hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusiyo de la misma y 2 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las accicies 7 medidas que correspondan
contra quien 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 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 CODEX S.R.L. CONTRA JOKGE AUGUSTO ZARATE
LEIVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INSTITUTO
TECNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.

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, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada INSTITUTO TECNICO SUPERIOR CODEX y la marca
oponente CODEX - TECNOLOG{A MEDICA 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: INSTITUTO TECNICO SUPERIOR CUDEX
(solicitada) vs. CODEX - TECNOLOGIA MEDICA (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 asf una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo

al, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y

in coexistir pacificamente en el mercado.

Que, al resp

omento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

ecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CODEX S.R.L. CONTRA JORGE AUGUSTO ZARATE
LEIVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INSTITUTO
TECNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.

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

entre las mismas.

Que, cabe mencionar también, la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca CODEX - TECNOLOGIA MEDICA
registrada en la clase 35 protege servicios zales como: “Comercializacion, importacion y exportacin
de alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
complementos alimenticios para personas y animales; emplastos; material para apisitos; material
para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dafiinos;
Sungicidas, berbicidas asi como de aparatos e instrumentos quirdirgicos, médicos, odontoldgicos y
veterinarios, dientes artificiales; articulos ortopédicos, material de sutura”. Por otro lado, la marca
solicitada INSTITUTO TECNICO SUPERIOR CODEX en la clase 41, protege servicios:

"Servicios de educacion y formacion; organizacion y direccion de cologuios; organizacion y direccion
de conferencias; organizacion y direccion de congresos; formacion prictica; organizacion y direccion
de foros presenciales educativos; investigacion en materia de educacion; orientacion profesional
[asesoramiento sobre educacion o formacion]; publicacion de libros; organizacion y direccion de
seminarios; organizacion y direccion de simposios; organizacion y direccion de talleres de formacion;

coaching; servicios de tutoria [instruccion]”. L

pacificamente sin generar confusién entre los consumidores.

n ese.sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CODEX S.R.L. CONTRA JORCE AUGUSTO ZARATE
LEIVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INSTITUTO
TECNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.

servicios que distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automdtica en clases distintas a la

registrada.

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de
Niza, no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposicién,
esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas
debidamente justificadas. En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia

pacifica de ambas marecas, al no generarse riesgo de confusién ni de asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia.

Que, ahondando atin mis en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo claras
diferencias entre los productos por un. lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
no se requiere entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurztivas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundird si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado™ ------- R —

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos
marcas, es nec;sano analizar si existe un riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al
adquirir J6s produc Qs o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el

enfoq e de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

demis, el publico obietivo de cada marca es claramente distinto

g

de, se rotar que/da solicitud de registro es un signo registrable y totalmente

distinguible de la matca de 1z oponente, por lo que esta direccién considera que la presente

> MODICA, Carmclo.\ﬁécho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asuncién. pags. 104-105.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CODEX S.R.L. CONTRA JORGE AUGUSTO ZARATE
LEIVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INSTITUTO
TECNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.

Que, la marca solicitada retine las condiciones bésicas 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 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° 239/24 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
CODEX S.R.L. contra JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA sobre oposicién al
egistro~de la marca INSTITUTO TECNICO SUPERIOR CODEX clase 41,

DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
TO TECNICO SUPERIOR CODEX, clase 41, Expediente n°
2278226 soligitada por JORGE AUGUSTO ZAR ATE LEIVA
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CODEX S.R.L. CONTRA JORGE AUGUSTO ZARATE
LEIVA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE , CA INSTITUTO
TECNICO SUPERIOR CODEX, CLASE 41.

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

2 : 3 Directora
\2 Direccién de\Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A J.A ACCION
DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “TRIUNFO”, CLASE 01.

Asuncidn, 'g N N9E

viJil UL

VISTO:

El expediente caratulado: COMPASS MINER ALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA
E COMERCIO S.A. contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposicién al registro de la
marca TRIUNFO clase 01, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TRIUNFO”,
solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca TRIUNFO NEUTRUM 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 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,

velan siempre por ehinterés general.

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

" parg distinguir proddctos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

- legislacié Caria,/ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

'Art M— El regis% 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 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 signp 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 COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “TRIUNFO”, 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 TRIUNFO y TRIUNFO NEUTRUM 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, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
TRIUNFO y TRIUNFO NEUTRUM en el mercado afectarfa negativamente la funcién

distintiva de la

arca oponente.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca sulicitada y la oponente, el

publjco consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entie las mismas,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMEFRICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “TRIUNFO”, CLASE 01.

Que, ademis el oponente ya es una marca registrada en nuestro pais con Registro
n°/597912 en la clases 01, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que refuerza su

posicién en la oposicién contra la solicitud de TRIUNFO.

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, 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 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

el sector pertinente del priblico, 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 COMPASS MINERALS AMFRICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “TRIUNFO”, CLASE 01.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 123/23, 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
COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposicién al registro de marca “TRIUNFO”

clase 01, Expediente n° 2184301 solicitada por GL PARAGUAY
S.A. WK\

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de registro d¢/la marc “TRIUNF(%CIase O},
Expediente n° 2184301, solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A. )
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

-

DR

*"Direccibn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “TRIUNFO”, CLASE 05.

Asuncidn, 13 JUN 207

| AP
JUN U]

VISTO:

El expediente caratulado: COMPASS MINER ALS AMERTCA DO SUL INDUSTRIA
E COMERCIO S.A. contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposicién al registro de la
marca TRIUNFO clase 05, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “TRIUNFO?,
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca TRIUNFO NEUTRUM 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

cualquieta sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

Pigina 1 de 4




% LCCION NACIC
2 % GOBIERNODEL DIR).;(‘(,I()N?\A(.l()NAL
WU PARAGUAY  DNrirerost

o

Resolucién D.AM.Ln.°__{| [/ E 30 8

&

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “TRIUNFO”, 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 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 TRIUNFO y TRIUNFO NEUTRUM 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 pricricamente
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, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
TRIUNFO y TRIUNFO NEUTRUM en el mercado afectaria negativamente la funcién

distintiva de la marca oponente.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “TKIUNFO”, CLASE 05.

Que, ademds el oponente ya es una marca registrada en nuestro pafs con Registro

n°/598.590 en la clases 05, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que refuerza

su posicién en la oposicién contra la solicitud de TRIUNFO.

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, 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 0posicién.-----=

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 podrid
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

profiuctos 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “TRIUNFO”, CLASE 05.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de 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.° 124/23, 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
COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposicién al registro de marca “TRIUNFO”

clase 05, Expediente n° 2184298 solicitada por GL PARAGUAY
S.A. /¥M_A§

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d€ la/marca “TRIUNFOQ.” clase 05,
Expediente n® 2184298, solicitada por GLYMAX

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula

Y iréctor:
T S ; e
'*“Direccién\de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA. S.A.C.. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BRIVAL, CLASE 05.

Asuncién,

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. contra LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposicién al registro de la
marca BRIVAL, clase 05, y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca BRIVAL solicitada
para la clase 05, en base a la marca MIVAL en la clase 05, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de laswatribuciones otorgadas porla lc:y1 a esta dependencia administrativa, al

' Articulo 15°.(@p/gistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BRIVAL, CLASE 05.

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, entre las marcas en pugna: BRI/VAL (solicitada) vs. MI/VAL (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 podrdn coexistir pacificamente en el mercado.

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no es

lo suficientemente significativa como para inducir una confusién ep el niblico consumidor.-------

ro;e\ la_visién en)\conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

ibi 'dad de conﬁl.lsmn entre las mismas. Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto

Pégina 2de S




3 GOBIERNOQO per | DIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD
¥ PARAGUAY INTELECTUAL

-}

Resolucion D.AM.Ln.°_ [0 0 1} A 9

e zeym

@ W €

i

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA. S.A.C.. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BRIVAL, CLASE 05.

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 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, 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 andlizadas 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 Sfonética y

»2

gréfica™.

Que, tambiéresimportante destacar la situacién particular de los productos comprendidos
en la clas¢’ 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos,

veterinafios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza por su flexibilidad y

2Dn, Fernindez Nov&é—/&}ndamentos 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 HEISECKE Y CIA. S.A.C.. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BRIVAL, CLASE 05.

Este enfoque no solo contribuye a un sistema de registro mds eficiente, sinc 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, 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 de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

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

originalidad.

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

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

de una marca.

Pigina 4de S




¥ "8 GOBIERNO per DI}(ECC{E}\INACIONAL
@ PARAGUAY | meniieroer

. AANNT ~A
Resolucion D.AM.Ln.° || | § 1 = =
3 = ¥ bl o

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA. S.A.C.. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA BRIVAL, CLASE 05.

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
HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. contra LABORATORIOS 3i£GFRIED SOCIEDAD
ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposicién al registro de la marca BRIVAL, clase
05, Expediente n® 2262671 solicitada por LABOR ATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD
ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de
marca BRIVAL clase 05, Expediente n° 2262671 solici
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.

solicitud de'tegistro de la
or LABORATORIOS

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

N,

N < Direccién de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
35. -

) 17 iy o
Asuncién, I/ JUN 2005
VISTO:

El expediente caratulado: SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANONIMA
sobre oposicién al registro de marca “SONIFER Y ETIQUETA” clase 35, Y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca SONIFER Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca extranjera SONIFER clase 11,

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 n ncuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

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

a el registro de una marca; es decir, dichas

]
culo 15°.- E] re&imfo de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

Pigina 1de 6



@ GOBIERNO pgr. | DIRECCION NACIONAL

DE PROPIEDAD
P ARAG UAY INTELECTU:&L

NN K 7
Resolucién D.AM.Ln.° & o o / @

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER 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 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 enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, SONIFER Y ETIQUETA (marca solicitada) y
SONIFER (marca extranjera oponente) no podrian coexistir debido a que las mismas son
idénticas en el aspecto visual, fonético e ideoldgico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido

para verificar que son iguales.

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de
origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 35 servicios muy relacionados
con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién
de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirdn al mismo sector del publico

consumidor. =

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicién planteada, ¥ en primer término surge que la denominacién solicitada, y del
anilisis realizado, se observa que la denominacién “SONIFER”, objeto de la solicitud en estudio
dentro de la clase 35, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,

vinculada directamente a la reconocida empresa SONIFER S.A., una empresa espafiola dedicada
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
3s.

paises de la Unidon se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya una reproduccion, imitacion o traduccion susceptible de crear confusion con una

marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté

registrada.

Que, ahondando adn mds en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
Moddica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las liamadas marcas notorias .../...

pucden ser defendidas exitosamente fuera del pais en que estdn registradas (excepcion al principio de

territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no

haya relacion (excepcion al principio de especialidad).”

Que, asf también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacién a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es
riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bhacer valer
la lealtad, bs er’zaﬁ omercial y proteger los intereses del puiblico consumidor” y en este sentido la

casualidad ~{iiagrosa no

ifeStaciones obrantes| en el expediente administrativo, tras realizar una investigacién mds

presa espafiola SONIFER S.A. y tras la bisqueda realizada en la base

arcas’, tenemos que se encuentra registrada la marca SONIFER, en las
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONYMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
35.

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las

marcas notorias, diciendo: “Las llamadas marcas notorias ../.. pueden _ser defendidas

exitosamente fuera del pais en que estdn registradas (excepcion al principio de territorialidad) y con

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relacion

‘ (excepcidn al principio de especialidad)”. Expresa ademis “la presentacion de varios registros
‘ extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que

solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya becho en forma consciente de que se trataba de un

signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i.../..

basando su pretension en el hecho del apoderamiento de un signo ajeno, con la _mala fe

concomitante.”

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el princiio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres

clementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”.

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada “SONIFER” reproduce de manera

‘ idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al
grupo empresarial SONIFER S.A. La misma se encuentra posicionada en mercados
internacionales como un signo asociado a productos de electrodomésticos. La proteccién de los

signos netoriamente _conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario

interndcional y naciopal, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar pricticas que

y

/ perjpdiquen los intereses legitimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
35.

s

“SONIFER” para productos de la clase 07, en resguardo de los principios legales aplicables ydela

proteccidn reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.

Que, por dltimo la notoriedad de la marca “SONIFER” implica que, atn sin registro

previo en nuestro pafs, la misma tiene presencia online activa que opera a través de tiendas

. e-commerce, sin sefial de un distribuidor oficial local, por ende su proteccidn se activa por el solo
hecho de ser conocido por el publico pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su
reconocimiento inmediato. En este contexto, admitir el registro solicitado implicarfa habilitar un

uso que podrfa generar confusién en el consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un

vinculo econémico o empresarial entre ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento

indebido del prestigio ajeno.

Que, en conclusidn, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las
prohibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del
art 2° inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que precepttia: “Jos signos que se hubiesen solicitado o

registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocia o debiera conocer que el signo

. pertenecia a un tercero”.

Que, por lo é\x'f<esado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

Direcgién considera que

la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
or espkide revocar el Dictamen n.° 161/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oppsicién deducida por-

responder asf en derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
35.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de
la marca “SONIFER Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2427306, solicitada por

AUTOS SOCIEDAD ANONIMA

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca f'SONIFER Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2427306, solicitada p\{ AUTOS SOCIEDAD
ANONIMA.

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula.

irectora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
07.

Asuncidn, fi' 7 JUN 2075
VISTO:

El expediente caratulado: SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANONIMA
sobre oposicién al registro de marca “SONIFER Y ETIQUETA” clase 07, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca SONIFER Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 07, sobre la base de la marca extranjera SONIFER clase 11,

por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciories otorgadas por la leyl 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,

fculo 15°.- El fegistro e 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 §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.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” 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 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 enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, SONIFER Y ETIQUETA (marca solicitada) y
SONIFER (marca extranjera oponente) no podrian coexistir debido a que las mismas son
idénticas en el aspecto visual, fonético e ideolégico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido

para verificar que son iguales.

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de
origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 productos muy relacionados
con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién
de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirdn al mismo sector del ptiblico

consumidor.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicién planteada, y, en primer término surge que la denominacién solicitada, y del

. andlisis realizado, se observa que la denominacién “SONIFER”, objeto de la solicitud en estudio

dentro de la clase 07, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,
vingfilada directamente a la reconocida empresa SONIFER S.A., una empresa espafiola dedicada

rdistribucién ma

orista de electrodomésticos y material eléctrico.

Que, la mar¢a “SONIFER”, goza de un reconocimiento generalizado en el mercado
.“internagional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al articulo 6

de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual establece que los
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paises de la Union se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya una reproduccion, imitacion o traduccion susceptible de crear confusion con una
marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha wmarca no esté

registrada.

Que, ahondando atin mds en el anilisis respecto a las marcas notorias, €! Dr. Carmelo

Moédica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../..

pueden ser defendidas exitosamente fuera del pais en que estdn registradas (excepcion al principio de

territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no

haya relacion (excepcion al principio de especialidad)*

Que, asf también, expresa el Dr. Jorge Otamendji, en su obra “Derecho de Marcas”, con

relacion a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente

utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es

estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer

de marcas’, tenemos que se encuentra registraca la marca SONIFER, en las

35, en-su pais de origen demostrindose asi la notoriedad de la marca
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Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las

marcas notorias, diciendo: “Las lamadas marcas notorias ../.. pueden _ser _defendidas

exitosamente fuera del pais en que estdn registradas (c excepcion al principio de territorialidad) y con

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relacion
(excepcion al principio de especialidad)”. Expresa ademis “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un
signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicisn del Art. 2 inc. i.../..

basando su pretension en el hecho del apoderamiento_de un signo_ajeno, con la _mala fe

concomitante.”

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”.

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada “SONIFER” reproduce de manera

idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
07.

“SONIFER” para productos de la clase 07, en resguardo de los principios legales aplicables y de la

proteccién reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.

Que, por tdltimo la notoriedad de la marca “SONIFER” implica que, atn sin registro
previo en nuestro pafs, la misma tiene presencia online activa que opera a través de tiendas
e-commerce, sin sefial de un distribuidor oficial local, por ende su proteccidn se activa por el solo
hecho de ser conocido por el publico pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su
reconocimiento inmediato. En este contexto, admitir el registro solicitado implicarfa habilitar un
uso que podrfa generar confusién en el consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un

vinculo econémico o empresarial entre ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento

indebido del prestigio ajeno.

Que, en conclusidn, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las
prohibiciones del Art. 2. Asi las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del
art 2° inc. i) de la Ley n® 1.294/98 de Marcas que preceptia: “los sionos gue se bubiesen solicitado o
registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocia o debiera conocer que el signo

pertenecia a un tercero”.

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

istrq estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de
la marca “SONIFER Y ETIQUETA” clase 07, Expediente n°® 2427304, solicitada por
AUTOS SOCIEDAD ANONIMA.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro /de la marca {SONIFER Y
ETIQUETA” clase 07, Expediente n® 2427304, solici or AUTOS\ SOCIEDAD
ANONIMA.

Articulo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. / 7\( ) A‘Z\
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Yy 1R r,"“’) ‘
Asunc1on, 1 7 JUN LULD
VISTO:

El expediente caratulado: SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANONIMA
sobre oposicién al registro de marca “SONIFER Y ETIQUETA” clase 11, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca SONIFER Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 11, sobre la base de la marca extranjera SONIFER clase 11,

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

ior ord de copsiderar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

’,’c'utéafaro os derechos

uMe i trch}: una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el der=cho al uso

de la mismaly a ejércer ante los 6érganos 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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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 enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, SONIFER Y ETIQUETA (marca solicitada) y
SONIFER (marca extranjera oponente) no podrfan coexistir debido a que las mismas son
idénticas en el aspecto visual, fonético e ideoldgico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido

para verificar que son iguales.

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de
origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 productos muy relacionados
con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién
de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirén al mismo sector del publico

consumidor.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicién planteada, y, en primer término surge que la denominacién solicitada, y del
anlisis realizado, se observa que la denominacién “SONIFER?”, objeto de la solicitud en estudio

dentro de la clase 11, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,

intgrnacional, constityyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al articulo 6
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bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual establece que los
paises de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya una reproduccidn, imitacion o traduccion susceptible de crear confusion con una
marca  notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté

registrada.

Que, ahondando atin més en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Moddica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../..

pucden ser defendidas exitosamente fuera del pats en que estin registradas (. excepcion al principio de
territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no

haya relacion (excepcion al principio de especialidad)*

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con

relacién a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente

utilizada, de gran difusion o goza del caricter de notoria, el criterio que se aplic, 0 _es

O DE MARCAS?” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 — Pag. 193.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
11.

clases 09, 11 y 35, en su pafs de origen demostrindose asi la notoriedad de la marca

registrada.

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las

marcas notorias, diciendo: “Las llamadas marcas notorias ..J.. pueden _ser defendidas

exitosamente fuera del pais en que estdn registradas (excepcion al principio de territorialidad) y con

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no baya relacion

(excepcion al principio de especialidad)’. Expresa ademis “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que bace casi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un
signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i../..

basando su pretension en el hecho del apoderamiento de un signo_ajeno, con la mala fe

concomitante.”

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres

clementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”.

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada “SONIFER” reproduce de manera

idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al
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conforme al articulo 6 bis del Convenio de Paris y al articulo 2, incisc g)» de la Ley n.e 1294/98
“De Marcas”, la presente Direccién considera procedente la solicitud de registrc de la marca

“SONIFER?” para productos de la clase 11, en resguardo de los principios legales aplicables y de la

proteccién reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.

Que, por dltimo la notoriedad de la marca “SONIFER” implica que, atin sin registro
previo en nuestro pafs, la misma tiene presencia online activa que opera a través de tiendas
e-commerce, sin sefial de un distribuidor oficial local, por ende su proteccidn se activa por el solo
hecho de ser conocido por el piiblico pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su
reconocimiento inmediato. En este contexto, admitir el registro solicitado implicarfa habilitar un
uso que podrfa generar confusién en el consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un
vinculo econdémico o empresarial entre ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento

indebido del prestigio ajeno.

Que, en conclusién, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las
prohibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dencro del
art 2° inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que preceptia: “/os signos que se bubiesen solicitado o
registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocia o debiera conocer que el signo

pertenecia a un tercero”.

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

4 ;e 'stro;stipuladas en la Ley 1.294/98 y no retdne los requisitos para su registro, por lo que

cqrrespo 1de revocar el Dictamen n.° 164/ 25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

corresponder asi en derecho.

-
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
11.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de
la marca “SONIFER Y ETiQUETA” clase 11, Expediente n° 2427303, solicitada por
AUTOS SOCIEDAD ANONIMA. ‘

ETIQUETA” clase 11, Expediente n° 2427303, soliéitada por AUTOS SOCIEDAD
ANONIMA.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [ \& ( ) } -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de regi;(t}o« e la marca \“SONIFER Y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
08.

Asuncidn, 17 JUN N
VISTO:

El expediente caratulado: SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANONIMA
sobre oposicién al registro de marca “SONIFER Y ETIQUETA” clase 08, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicidn contra la solicitud de registro de la marca SONIFER Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 08, sobre la base de la marca extranjera SONIFER. clase 11,

por lo que corresponde 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 sjiempre porel interés general.
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” 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 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 enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, SONIFER Y ETIQUETA (marca solicitada) y
SONIFER (marca extranjera oponente) no podrian coexistir debido a que las mismas son

idénticas en el aspecto visual, fonético e ideolégico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido

ara verificar que son iguales.
p queson 1gu

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de
origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 productos muy relacionados
con la registrada en ek extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién
de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigiran al mismo sector del publico

consumidor.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicién planteada, y, en primer término surge que la denominacién solicitada, y del
andlisis realizado, se observa que la denominacién “SONIFER?”, objeto de la solicitud en estudio
dentro de la clase 08, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,

vinculada-directamente a la reconocida empresa SONIFER S.A., una empresa espafiola dedicada
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
08.

bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual establece que los
paises de la Union se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya una reproduccion, imitacion o traduccion susceptible de crear confusion con una
marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté

registrada.

Que, ahondando adn mis en el anilisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
Mddica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../...
pucden ser defendidas exstosamente fuera del pais en que estin registradas (excepcion al principio de
territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no

haya relacion (excepcion al principio de especialidad)

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con

relacién a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente

utilizada, de gran sion o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotefo es

gurosé 0 mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer

h‘\ . . ’ . . .
la ledltad, buena fe comencial y proteger los intereses del priblico consumidor™ y en este sentido la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
08.

clases 09, 11 y 35, en su paifs de origen demostrindose asi la notoriedad de la marca

registrada.

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las

marcas notorias, diciendo: “Las lamadas marcas notorias ../.. pueden ser defendidas

cxitosamente fuera del pais en que estdn registradas (excepcion al principio de territorialidad) y con

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relacion

(excepcion al principio de especialidad). Expresa ademis “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya hecho en forma cor<ciznte de que se trataba de un

signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i.../..

basando su pretension en el hecho del apoderamiento de un signo_ajeno, con la _mala fe

concomitante.”

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”.

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada “SONIFER” reproduce de manera
idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al

grupo

intepfiacionales como un signo asociado a productos de electrodomesticos. La proteccién de los

pfésa\rial SONIFER S.A. La misma se encuentra posicionada en mercados

os notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario

cional y nagional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar pricticas que
./ s ~ : ; .
rjudiquen los infereses legftimosde los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR ALA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE

08.

conforme al articulo 6 bis del Convenio de Parfs y al articulo 2, inciso g), de la Ley n.e 1294/98
“De Marcas”, la presente Direccién considera procedente la solicitud de registro de la marca
“SONIFER” para productos de la clase 08, en resguardo de los principios legales aplicables ydela

proteccidn reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.

Que, por dltimo la notoriedad de la marca “SONIFER” implica que, atn sin registro
previo en nuestro pais, la misma tiene presencia online activa que opera a través de tiendas
e-commerce, sin sefial de un distribuidor oficial local, por ende su proteccién se activa por el solo
hecho de ser conocido por el pblico pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su
reconocimiento inmediato. En este contexto, admitir el registro solicitado implicarfa habilitar un
uso que podria generar confusién en el consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un
vinculo econémico o empresarial entre ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento

indebido del prestigio ajeno.

Que, en conclusidn, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las
prohibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
impedimentos insuperables para qlie la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del
art 2° inc. i) de la Ley n® 1.294/98 de Marcas que preceptia: “los signos que se bubiesen solicitado o

registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocia o debiera conocer que el signo

pertenecia a un tercero”.

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

Ig glstro estiptiladas en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

or} esponde revacar el Dictamen n.° 163/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

ida por corresponder asf en derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SONIFER S.A. CONTRA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SONIFER Y ETIQUETA” CLASE
08.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SONIFER S.A. contra AUTOS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de
la marca “SONIFER Y ETIQUETA” clase 08, Expediente n° 2427305, solicitada por

AUTOS SOCIEDAD ANONIMA. S

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro/ de/la rca “SONIFER Y
ETIQUETA” clase 08, Expediente n° 2427305, solicifad por AUTOS SOCIEDAD
ANONIMA. 4

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

Directora

Direccién de\Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG
SAM SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YADEA” CLASE
35.

—
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[
[
~
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Asuncidn,

N VISTO:

El expediente caratulado: YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. contra TER
TENG SAM. sobre oposicién al registro de marca “TADEA” clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “YADEA”,
solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca extranjera YADEA en la clase 35

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

confundibles.

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

! iculo 1}"./-}31 regl@ 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG
SAM SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YADEA” CLASE
3s.

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 “YADEA?” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién
YADEA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen préicticamente 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. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defens/a /sﬂ—&icr\npo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG
SAM SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YADEA” 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 existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
[($$]

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

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

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

interés en sustentar la 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}farcz'al 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 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

‘bubfese hecho conocido el signo”.

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

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

ey n’ 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG

SAM SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YADEA” CLASE
3s.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 150/25, de la Jefatura de la Tercera 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 YADEA
TECHNOLOGY GROUP CO. LTD contra TER TENG SAM sobre oposicién al
registro de marca “YADEA” clase 35, Expediente n° 22107140 solicitada por TER
TENG SAM. —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro/de la m\i)rca “YADEAR clase 35,
Expediente n° 221071340 solicitada por TER TE

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
Direccidn\de Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 4 de 4



Q GOBIERNOQOpgL | DIRECCION NACIONAL

PARAGUAY Ntaterosr

Rcsoluzién D.A.M.Ln.°

by 4 g_.,&
'w’u ef L ¥

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG

SAM SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YADEA” CLASE
12.

> 7 UM 9098
Asuncién, 1 / JUN 2075
VISTO:

El expediente caratulado: YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LID. contra TER
TENG SAM. sobre oposicién al registro de marca “TADEA” clase 12, ¥s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “YADEA”,
solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca extranjera YADEA en la clase 12

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

momento

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

~

el signo Mo se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

vel siempre por el interés general.

fcule 157+ El registro\de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo 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 relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG
SAM SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YADEA” 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 trémite yla
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “YADEA?” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién
YADEMA, 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 contest 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 e

oposicj

-{icmpo y forma, el solicitante no desvirtu6 los argumentos planteados en la

én. Esto refuer a la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitate en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de loNlechos alegadds por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal.

—
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. CONTRA TER TENG
SAM SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YADEA” CLASE
12.

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 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 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 €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 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 hechocanocido el signo”.

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

Diregcién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causalcs prohibitivas de registro

estipuladas en la Jley n° 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YADEA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD, CONTRA TER TENG
SAM SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YADFA” CLASE
12.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 151/25, de la Jefatura de la Tercera 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 YADEA
TECHNOLOGY GROUP CO. LTD contra TER TENG SAM sobre oposicién al
registro de marca “YADEA” clase 12, Expediente n° 22107/1}Qolicitada por TER
TENG SAM. =

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “YA%EA” clase 12,
Expediente n°® 22107139 solicitada por TER TENG S }

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. f===+

"\ Directora
Direccidén de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE HUT.COM LIMITED CONTRA CRUSOE FOODS
INDUSTRIA, IMPORTAGAO LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA, CLASE 29.

sz T 5 1 N9
Asuncidn, I o JUN ) U5

VISTO:

El expediente caratulado: THE HUT.COM LIMITED contra CRUSOE FOODS
INDUSTRIA, IMPORTACAO LTDA. sobre oposicién al registro de marca “ATUM MY
‘ PROTEIN Y ETIQUETA?” clase 29, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “ATUM MY
PROTEIN Y ETIQUETA” solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca
“MYPROTEIN” clase 05 y 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 ley1 a esta dependencia administrativa, al
momento,/de analizar la oposfcién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el § 1gno Mo se encuentre mmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

Vi ando su:mpre por el mterfzs general

[ —

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

distinguir productos/ o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
7 /

parg/«
& 7;‘1931 Iac1on marcarla,fertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

- \
— )

£/ N -
i

1 Artléulo 15°.- El reglrsuo de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
excluswo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y 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 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 THE HUT.COM LIMITED CONTRA CRUSOE FOODS
INDUSTRIA, IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA, CLASE 29.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una 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 trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

marcaria.

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la coincidencia en "ATUM MY PROTEIN / MYPROTEIN" y la semejanza fonética
y visual , lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el publico consumidor. Esta confusién
puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar erréneamente un
producto por otro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan productos que

provienen de un mismo origen empresarial 0 que se encuentran vinculados econdmicamente. ---~-

/" Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
aiterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar

[ \ | . o~ : : 5 .
el origen |de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
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MARCA ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA, CLASE 29.

ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA y MYPROTEIN en el mercado afectarfa

negativamente la funcién distintiva de la marca oponente.

Que, al realizar el cotejo entre las marcas ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA y
MYPROTEIN, se advierte que la p~rimera reproduce de manera parcial y relevante la estructura

de la segunda. Si bien el anilisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los

signos, el criterio prevalente es el examen de conjunto.

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/ servicios relacionados, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signds
ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA y MYPROTEIN en el mercado afectarfa

negativamente la funcién distintiva de la marca oponente.

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

aﬁociacién/confusibn de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

Pigina 3 de 5




¢ % GOBIERNO prr | DIRECCION NACIONAL
. DE PROPIEDAD
& PARAGUAY | iNnteLECTUAL

)
'

(8
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE HUT.COM LIMITED CONTRA CRUSOE FOODS
INDUSTRIA, IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA, CLASE 29.

Resolucion D.AM.Ln.° |

«:»

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 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 ¢l cual se

bubiese 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 retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 350/21, 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 DOLS
THE ~HUT.COM LIMITED contra CRUSOE FOODS INDUSTRIA,
/ IMPORT CAO LTDA. sobre oposicién al registro de marca “ATUM MY PROTEIN
Y ETIQUETA” clase 29, Expediente n° 2291185 solicitada por CRUSOE FOODS
JSTRIA, IMPORTACAO LTDA.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE HUT.COM LIMITED CONTRA CRUSOE FOODS
INDUSTRIA, IMPORTACAO LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA ATUM MY PROTEIN Y ETIQUETA, CLASE 29.

Resolucién D.A.M.L n. °

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de ,l; marca “ATUM MY
PROTEIN Y ETIQUETA” clase 29, Expediente n° 2291185’ solicitada por CRUSOE
FOODS INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA. /‘ ‘

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

'ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
: +\ Directora
“Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER CONTRA JUAN
RAMON MAYANS HEIT SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SICE
GROUP” CLASE 35.

Asuncidn, C

1¢

CO

JUN 2025
VISTO:

El expediente caratulado: ALFONSO DANIEL VILLA BERKEMEYER contra JUAN
RAMON MAYANS HEIT sobre oposicién al registro de marca “SICE GROUP” clase 35, ys----

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 35, en base a al registro de marca “SCIRE” en clase 35, por lo que
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