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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERTIL S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLASE
01. s

Asuncién,

7 0IC g1

VISTO: -
El expediente cararulado: COMPO EXPERT GMBH contra AGROFERTIL $.A. sobre
oposicion al registro de la marca ALMAPHOS clase 01, ¥. -
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ALMAPHOS,
solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca HAKAPHOS, en la clase 01, por lo que

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

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

velando siempre por el interés peneral, cevreessess i

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

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

* Articule 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo dn: la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra ione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquicr

inducir directa o indirectamente a copfusion o asociacion entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPR'DCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERTIL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLASE
01. '

Que, en ese orden de ideas, y-atendiendo 2 la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas. S B S e Ui

Que, alizar el andlisi las denominaci en a debe [se presente gque
mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario,

ificiales desmem i jeti ir si ion de una

puede ser asociada con la otra. e e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “ALMAPHOS” y la
marca oponente “HAKAPHOS”, se advierte que la solicitud de registro estd compuesta por
cuarro palabras, mientras que el oponente cuenta con dos palabras, donde la palabra MEGA es
comin. De dichas diferencias ortogrificas se genera un distintivo fonético en la parte final,
debido a que al pronunciarlas una a continuacidn de la otra, tenemos que la impresion auditiva

que generan ambas es diferente una de orra. e

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 ALMAPHOS (solicitada), y HAKAPHOS (marca base de oposicidn), existen
otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, conforme al
escrito de contestacion el solicitante manifiesta: “Existe wna variada coexistencia de marcas

stmilares coexistiendp en la misma clase CT-PHOS, Reg. n® 574.401 dase 01, VITTA PHOS Reg.
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POR LA CUAL SE DEGLARRTIH[FRQCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERTIL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLASE
01. -

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos
vocablos de fantasia evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que ¢s otro punto a
tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

mismao,--- — S

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

entre las mismas.----=- e e e

Que, asi también el DT Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente requeridas por ol Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunto”, y que... parala comparacién de dos marcas en conflicro * ocupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
clementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonetica y

grifica™. = i £

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

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

Pigina3de 5



‘i GOBIERNO pEL IJIH{-.(Zl‘El"I.N.\:M 10Nl
& PARAGUAY | wmicrian

' n 170
Resolucién D.A.M.L n. _Q_'L A
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERTIL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA 'MARCA ALMAPHOS, CLASE
01. : :

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 ep las causales prohibitivas de registro estipuladas el

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

originalidad.-----s-ser--- R e e e

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

de una marca, e S e S G e T

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 157/25 emitido porla

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

derecho.-----mrermmema- - -
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

- RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR impmcadcnﬁ: y no hacer lugar a la accién deducida por
COMPO._EXPERT GMBH contra AGROFERTIL S.A. sobre oposicién al registro de
lg/marca ALMAPHOS clase 01, Expediente n® 2366318 solicitada por AGROFERTIL

FesmsrrEmrssn e wass - LT P —
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERTIL §.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLASE
01.— '

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la soli istro de la

marca ALMAPHOS clase 01, Expediente n® 2366318 a por AGROKERTIL
SA e — -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE porcédula. TN st ) . -

W Directora
\Dircccidn ey

ll‘ B s

untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 03.

Asuncidn, i
| 2 ULL 2025
VISTO:
El expediente caratulado:™ VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL 5.A. contra THEFACESHOP CO. LTD., sobre oposicidn al registro de la marca

VOV clase 03, y.— = : - X

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca VOV, solicitada

para la clase 03, en base a la marca VOXA en la clase 05 por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles. e .

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

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

velando siempre por el interés general, ———-—-emee e "

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1,294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

ot signo que pueda\inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
c a[c\tq_.licm sea la clase ¢n que figuren, siempre que tengan relacionentre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL $.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 03.

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

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

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

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

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

Que, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna VOV vs, VOXA debe tenerse

derecho mar sin artificiales braciones

una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre

las denominaciones analizadas se comparten letras en comin, no es menos cierto que, en su

conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. - -

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos
v s de fantasfa ev idea diferente en la mente del midor, que es otro punto a
tener en cuenta, pues evitard que se Ilegue a producir confusién directa o indirecta en el

ITHSITIO, ==m e e - _ T L ST

de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Direccidn
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 03.

Del andlisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en 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: e S b o
vov VOXA
Solicitud | . Oposicién

Que, haciendo un anilisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en

pugna “VOV” {m]ln:lrann:] vs “VOXA" {upunente} mm&qugmmpamuw_m

Eudzm_p_oﬂmmman_sﬂmm ﬁnﬂlmdu Iz marca come un tn-du, no existen suﬁ-:mn:es

semejanzas denominativas como para afirmar que existe algtin riesgo de confusién,——-—-——- -

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

entre las mismas. PR ez

Que, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen

elementos diferentes entre sf en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. -

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

equeridas par el Tn’&umf suprema es que las marcas ban de ser ﬂnaﬁmdm con
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 03.

un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética ¥

grifica R e emav e - e

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

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable 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. e e

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

de una marca.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 75/23 emitido por la

e
* D, Ferndndez

pvoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pag. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR -VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 03.

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la,oposicién deducida por corresponder asi en
derecho. 7

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

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra
THEFACESHOP CO. LTD.,, sobre oposicién al registro de la marca VOV clase 03,
Expediente n® 1965678 solicitada por THEFACESHOP CO. LTD.~--

i
icitud de remistro de la
HEFACESHOP CO.

Articulo 2.,- DISPONER la prosecucién de trimites de la so

marca VOV clase 03, Expedifnte n® 1965678 solicitada
LTD.

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 35.

Asuncion, .
' 12 DIL 2025
VISTO:
El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. contra THEFACESHOP CO. LTD.,, sobre oposicién al registro de la marca
VOV clase 35, y. 3 W .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve opokicién contra la solicitud de registro de la marca VOV, solicitada

para la clase 35, en base a la marca VOXA en la clase 05 por lo que corresponde a esta Direccion

determinar si las marcas son o no confundibles. I ——

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

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

velando siempre por el interés general, - e s e

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y 2 ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guien fesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otroAigno que puda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
tlguicra sea la clast en que figuren, siempre que tengan relacién enere ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 35.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e -

Que, al r

resen mismo sea reali una vision i como es regla el

una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre

las denominaciones analizadas se comparten letras en comin, no es menos cierto que, en su

conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. -

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que

existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos
a tantasia evoc idea diferente en la nsumidor, que es otro punto a
tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

mismao,------ -es

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “VOXA” (registrada) v la marca
“VOV” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, gsta Direccion
onsidera qiie la m "VOV™, en su conjunto no ¢ eptible de causar confusion con
marca “VOXA” e e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEBENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL 5.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 35.

Del andlisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en 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: : = : =
VOV VOXA
Solicitud ~ ‘ Oposicién

Que, haciendo un andlisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en

pugna “VOV” {sulmmnre} vs “VOXA” {ﬂpnnenl:e} MMWELEMM

mwm ﬁn:imndn la marca como un tc:-clo no existen suﬁncnu:s

semejanzas denominativas como-para afirmar que existe algiin riesgo de confusién, -

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 ¢l primer
impacto que se obtiene de una aprehension 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.----— s e

Que, de la contrastacion de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen

elementos diferentes entre sf en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. ——--e-o- -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 35.

un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y
gm;ﬁm"g.-w- ------------ -

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

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y rotalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo qu;: esta direccidn considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.-—------—--- R P O S LS aia

==

Que, la marca solicirada tetine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere comoy
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca. ----- S

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor débido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 521/24 emitido por la

N =

* Dr/Ferndndez Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 35. -

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

derecho. - e e L e =
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR impmc::dcnst y no hacer lugar a la accién deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra
THEFACESHOP CO. LTD., sobre oposicién al registro de la marca VOV clase 35,
Expediente ri® 1965680 solicitada por THEFACESHOP CO. LTD.~--rrreeremreeeeeceaanens

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la selicitud de registro de la
marca VOV clase 35, Expediente n® 1"}65'630 solicitada pr THEFACESHOP CO.

LTD.~eeeev D I———

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA DEXCO S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DEKA ELECTRIC” CLASE
09.

Asuncidn, 1 ¢ DIC 0%
VISTO:

El expediente caratulado: DEXCO S.A. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre
oposicién al registro de marea “DEKA ELECTRIC” clase 09 ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “DEKA
ELECTRIC", solicitada para la clase 09, en base a la marca DECA clase 11, por lo que

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, —----ee
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA DEXCO S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DEKA ELECTRIC" CLASE
09.

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

marca previstasen la Ley de Mancas. e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “DEKA ELECTRIC”
se observa a simple vista que la mjsrna es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposicion DECA se percibe uc entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
q

idénticas en los planos fonético, visual y mnceptuai -

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

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

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

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA DEXCO S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DEKA ELECTRIC®" CLASE
09.

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

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

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

interés en sustentar la upnsicifm_ R e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentadase halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del prblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, twando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion co= ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signo”. i gt

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 reline los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 523/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala
oposicion deduci

Por tanto,
FCTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA DEXCO S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “DEKA ELECTRIC” CLASE
09.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
DEXCO S.A. contra PASTOR. ROCHE GALEANO scbre oposicion al registro de
marca “DEKA ELECTRIC” clase 09, Expediente n® 2418826 solicitada por PASTOR
ROCHE GALEANO. s i .

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro rca “DEKAELECTRIC”

SUAREZ

' A\Z)]  Directora
o L 3 B
Direcelidh de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA AGROFIELD S.R.L. CONTRA PALOMA MARIA FUSTER TROCHE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FAUNATIKOS” CLASE
35.

L

Asuncion, -] A LIL 2325
= ?ISTCI:

El expediente caratulado: EGRD'E*IELD S.R.L. contra PALOMA MARIA FUSTER
TROCHE sobre oposicién al registro de rarca “FAUNATIKOS” clase 35 yjoere-eeeeommmeemmeemennes -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“FAUNATIKOS”, solicitada para la clase 35, en base a la marca FAUNA TOWN clase 44, porlo

que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles, ----reeeeeeeeeeeeo.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion  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 Ldy n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a [a 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, -~

sma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
copitra quien lesione\sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA AGROFIELD S.R.L. CONTRA PALOMA MARIA FUSTER TROCHE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FAUNATIKOS” CLASE
35.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. st vv s e e bt e et ettt b

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

oposicion FAUNA TOWN se prrri]:u: que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual ---er-ememe-

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

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

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

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

procesal. cae PPCS =

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

entos de la oponerite, sino que también refuerza la falta de aptirud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA AGROFIELD S.R.L. CONTRA PALOMA MARIA FUSTER TROCHE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FAUNATIKOS” CLASE
35.

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”

del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.————----meeereeua

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. A D S

Que, en ral contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduecion,
trandditeraciin o transcripein total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cwalesquiera 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 tercers, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocid el SigRO” e

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” 524/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

da por corresponder as £ BETECR0,=nmmemmemeemmeremerrerrreemremsserreeereeesmemneens

Por tanto,
TORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA AGROFIELD S.R.L. CONTRA PALOMA MARIA FUSTER. TROCHE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FAUNATIKOS® CLASE
35. s = =

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
AGROFIELD S.R.L. contra PALOMA MARIA FUSTER TROCHE sobre oposicién
al registro de marca “FAUNATIKOS” clase 35, Expediente n® 2427713 solicitada por
PALOMA MARIA FUSTER TRQCHE. oo

Articule 2.- RECHAZAR la sdlicitud de registro de la mar
clase 35, Expediente n® 2427713 solicitada por P A MARIA, FUSTER
TROCHE. - meepereeeeseeeeeas - rrerannnanann

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -—fef el L
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIO BALLERINA LTDA. CONTRA MARIA LUZ
CABRERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FUSOL” CLASE

03,-----

- Asuncidn,

18 DIC 205
VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO BALLERINA LTDA., contra MARIA
LUZ CABRERA sobre oposicidn +al registro de marca “FUSOL” clase 03

; .
)I':—--.-—.-.-.-.---— ----------------------- 2. - L T —

CUH‘SDJEILANDD:

Que, se promueven oposiciones cantra la solicirud de registro de la marca “FUSOL”,
solicitada para Ia clase 03, en base a la marca FUZOL clase 03, por lo que corresponde a esta

Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.—-——meememooeooeeeeee -

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

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

velando siempre por el interés g:m:ral, R ] S

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

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

' Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contd

quien [&pne sus derechos, Asimismo cc;nmd: ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
opo signo que pueds inducir directao indimmguntc a confusién o asociacién entre los productos o servicios
bl ]

en que figuren;siempre que tengan relacién entre ellos.

alquiera sea la clase
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIO BALLERINA LTDA., CONTRA MARIA LUZ

CABRERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FUSOL” CLASE
03. -

b r u o . !
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 solicicud en trdmite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.— -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FUSOL” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién
FUZOL se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceptual.— e —

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

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

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

de los

echos  alegados por la _parte contrarfa, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PR{}CEDENTE Y SE HACE LUGA]L A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIO BALLERINA LTDA., CONTRA MARIA LUZ
CABRERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FUSOL” CLASE
03.---

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

solicitada para su registro. =

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

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

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

interds en sustentar la opmicidn. e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarie coma marcas los signos gue comstituyan und wpmdum‘a’n fmnitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertencce a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, enando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
cﬂnﬁm'riu o un riesgo de asociacion con ese tercero, o .r:;gngﬁqm un apmurrbgm:bnm de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signo”. s

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

Difeccidn tansidera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIO BALLERINA LTDA., CONTRA MARIA LUZ

CABRERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FUSOL” CLASE
03,

corresponde confirmar el Dictamen n.® 72/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la
oposicidn deducida por corresponder asi en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
LABORATORIO BALLERINA ITDA., contra MARIA LUZ CABRERA sobre

oposicién al registro de marca “FUSOL” clase 03, Expediente n® 2212154 solicitada por
MARIA LUZ CABRERA. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de
Expediente n® 2212154 solicitada por MARIA LUZ

marca “FUSOL" clase 03,

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

Directora
de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR
EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “OXVAR” CLASE 34.

Asuncidn, 15 DIC
VISTO: 0L s

El expediente caratulade: SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED contra

clase 34 y;--mmemenen- rmnes _ e e e e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “OXVAR”,

solicitada para la clase 34, en base a la marca OXVA clase 34, por lo que corresponde a esta

Direccién determinar si las marcas son o no confundibles. S

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

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

velando siempre por el interés general, e e s i ot

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

L

" Articulo 15 ® .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclativo de isma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
Antra quien lesidpe sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrq signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
quiera sea la clasq 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 SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR
EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “OXVAR” CLASE 34. SR

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “OXVAR” se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién
OXVA se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceprual. TR =

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicidn dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto rimpiica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa ¢

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

ante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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 SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR
EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “OXVAR” CLASE 34.

Que, de acuerdo con lo anterformente 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. e i e o e e L e i

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacion/confiisién 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 %"
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.-—--- e vas

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 ﬂpﬂsicién. ---------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos gue constitwyan una reproduccion imitacidn, 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, cieando su uso y registro fuesen su sceptibles de casesar
confiusion o un riesgo de asociacion con ese tereero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

bucbiese becho conocido el signa”.~ — .
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR
EFREN CACERES URDAPILLETA SOBRE {]PDSIC]ON AL REGISTRO DE LA
MARCA “OXVAR” CLASE 34.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 514/ 25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en, derecho, e memmmeem e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED contra EDGAR EFREN CACERES
URDAPILLETA sobre oposicién al registro de marca *“OXVAR” clase 34 , Expediente

n’ 7?625‘32 solicitada por EDGAR EFREN CACERES URD/ e

Articulo 2.- RECHAZAR la suhclrud de registro d€ trgnarca “OXVAR clase 34
Expediente n® 2362592 solicitada pﬁr EDGAR_EFR ACERES URDAPILLETA -

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, —f-——f--femee e e -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO
PORTILLO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PLASENCIA”
CLASE 34.

Asuncién, 16 DIt
VISTO:

El expediente caratulado: NESTOR PLASENCIA contra GLORIA IRENE
HERRERO PORTILLO sobre oposicion al registro de marca “PLASENCIA” clase 34 yjeeeceee---

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“PLASENCIA”, solicitada para la clase 34, en base a la marca PLASENCIA clase 34, por lo que

corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles, ——--eereeeeemeoeeeeees

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

velando siempre por el interés general. «--eeecoeesmevimenn S

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

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

v a ¢jercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ys derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
igno que pueda ingucir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
{era sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO
PORTILLO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PLASENCIA”
CLASE 34.

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

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

marca previstas en [3. I.EY dE Mﬂ.ﬂ:lﬁ. e e s

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

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

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

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

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

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

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

procesal.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO
PORTILLO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PLASENCIA”
CLASE 34.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asaciacién/confusion de marcas, La denominacion solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable v se halla incursaen la causal prohibitiva de registro esﬁpulada en el inciso “i"
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.—-----------r-mrommermememnce e

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

interés en sustentar la oposicion. SRR

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Arr. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constitwyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del p:ibf:’m que pertenece a un tevcero, ciealesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando s uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tereero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fu:m distintiva, cualguiera sea La manera o medio por el cual se

T e

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

corresponde-confirmar el Dictamen n.* 517/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar ala

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO
PORTILLO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PLASENCIA”
CLASE 34.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
NESTOR PLASENCIA contra GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO sobre
oposicion al registro de marca “PLASENCIA” clase 34, Expediente n® 2212322 solicitada
por GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO. - S—

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registrp-d
34, Expediente n® 2212322 solicitada por GLORIA IR

2 marca “PLASENCIA" clase
REERO PORITILLOD.--

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, «feeeporeeofo--ees

ADIYT A
Directora

Direccion'de Asuntos Marcarios Litigiosos
¥
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA PALM ANGELS S.R.L. CONTRA VICTOR ROLON GARCIA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PALM ANGELS Y ETIQUETA”
CLASE 25.

Asuncion, 18 DIC 2 [125
VISTO:

El expediente caratulado: PALM ANGELS S.R.L. contra VICTOR ROLON GARCIA

sobre oposicién al registro de marca “PALM ANGELS Y ETIQUETA” clase 25 yj—----cececeeeee

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “PALM
ANGELS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 25, en base a la marca PALM ANGELS clase

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

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

velando siempre por el interds Etntrﬂl.

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

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

" Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular ¢l derecho al uso

misma ¥ a ejercer ante los Grganos 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 PALM ANGELS S.R.L. CONTRA VICTOR ROLON GARCIA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PALM ANGELS Y ETIQUETA”
CLASE 25. -

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

marca previstas en la Ley de Marcas. ———s—sriemsomsemmmmomememmermscs oo o ee

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “PALM ANGELS Y
ETIQUETA” se abserva a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién PALM ANGELS se percibe que entre las mismas existen elementos que

las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-----eeeommreroreeee

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

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

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

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

DIOCESA], memrmmrnmmrmsme e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA PALM ANGELS S.R.L. CONTRA VICTOR ROLON GARCIA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PALM ANGELS Y ETIQUETA”
CLASE 25. -

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

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normariva vigente, se procede 2
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 podnd
registrarie come marcds los Sgnos que constityan wuna rrpmdmrfd?: fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tevcero, cualesguicra que sean los
pmdufm: o servicios a los que se apfiqur el SIgNo, CHd nado s 5o ¥ r:*g;'n‘m_ ﬁl‘fjl‘.‘il‘i _m:crpﬂ'fﬂlf.f de canesar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercers, o sipnifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese hecho conocido ¢l signo”. . e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 516/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicidn deducida por corresponder asi en derecho, oo

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA PALM ANGELS S.R.L. CONTRA VICTOR ROLON GARCIA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PALM ANGELS Y ETIQUETA”
CLASE 25.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por PALM
ANGELS $.R.L. contra VICTOR. ROLON GARCIA sobre oposicion al registro de
marca “PALM ANGELS Y ETIQUETA” clase 25, Expediente n® 23106321 solicitada
pot VICTOR ROLON GARCIA -rrrrerrrermrmresssmsseasronsmm oo essessnsemasnsaaeas oo

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “PALM ANGELS Y

ETIQUETA” clase 25, Expediente n® 23106321 suli?ada /_ycs’r*_ VIETOR ROLON
GARCIA.~ / \\;., \
)

Arrticulo 3.-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA” CLASE 11.

Asuncién, 16 BIL o

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING
AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposicién al registro de marea “COMFORTEC. Y
ETIQUETA” clase 11 y;---veree- - s

CONSIDERANDO:;

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
"COMFORTEC. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 11, en base a la marca CONFORT
ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 11, por lo que corresponde a esta

Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.---- s

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

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

velando siempre por el interés general, «eeeemeooeee e

" Articulo 15 ® .- F registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiverde Ja misma y a ejercer anre los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
coptra quien legione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
9ro signo que pyeda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
alquiera sea la chase 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC, Y ETIQUETA” CLASE 11,

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 piblico 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 denominacion solicitada *"COMFORTEC, Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) se

percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los

planos fonético, visual y conceprual -—-—--w-eeeeeee-

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
Art. 6869 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ¢jercido su derecho
de defensa tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA” CLASE 11.

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

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

PrOCesal.——--msreeme e s =

Que, de acuerdo con [o anteriormente expuesto, la declaracion de rebeldia no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falra de aptitud de la marca

solicitada Para §u FEGISIIO,—wmsmrrmeem e

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

Que, en consecuencia, ¥ 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 upnsiciﬁn,

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 gque constitwyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transditeracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conacido 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

mnfuﬂh’n 0 un reesgo de asociacion con ese teveero, o ::;grng‘quf HR apmmﬂ:mm’enm de la notoriedad

del signt

. diluciin de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA” CLASE 11.

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.* 520/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar ala

oposicién deducida por corresponder asf en derecho,--eceeeccceecneces

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por PALM
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A.) sobre oposicién al registro de marca “COMFORTEC. Y ETIQUETA”
clase 11, Expediente n® 24110978 solicitada por CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&CS.A.) srmom et sea s

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COMFORTEC. Y
ETIQUETA" clase 11, Expediente n® 24110978 solicitada por CONSULTING AND
COMPANY $.A. (C&CS.A) et

Articulo 3.- NUTIFIQUESE por cédula. «egemeeformerndoas

VAKENGA SUAREZ
Directora -~
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC, Y ETIQUETA” CLASE 35, -

Asuncidn,

F NI aparc
VISTO: 16 DIL 05

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING
AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposicion al registro de marca “COMFORTEC. Y
ETIQUETA” clase 35 y; srmerermrresreesreensone T

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“"COMFORTEC. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca CONFORT
ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 35, por lo que corresponde a esta

Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles. ————c e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el Signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la h:}r rr:gulamria,

velando siempre por el interés general. ———- e

" Articulo 15 ® - El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
conpfa quien legione sus derechos. Asimismo coneede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ogfo signo que pleda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
C ase 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.AA. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA” CLASE 35.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para disting‘utr productos o servicios. Sin eml:rargn. se encuentran rcgu[adas en la propia
legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada *COMFORTEC. Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESFACIO (SLOGAN) se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los

planos fonético, visual y coneeprutal -« e

Que, resulta evidente la identidad, por ranto esta Direccion considera que la marca
solicitada no redine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivo en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Arr68 v 69 del CPC, La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

d¢ defensa‘en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la

‘ osicidn, Edto refuerza
' Pigina 2 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA” CLASE 35.- e

un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, ral como lo dispone la normativa

pmccsal, ---------- 2 g

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

solicitada para su L

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

del articulo 2 de la Lt}f n° 1.294/98 De Marcas, -ee-mreaseenssmresmarmrnseserenrarrmemernes

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

interés en sustentar la oposicion. e e T R

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 podnd
registrarse como marcas lor spnos que constituyan una rrpmds.rm‘dn imitacion, traduccion,
transliteracion o transoripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cwalesquiera que sean los

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuande su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA” CLASE 35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 519/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. el

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por PALM
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY
S.A, (C&C 5.A.) sobre oposicidn al registro de marca “COMFORTEC. Y ETIQUETA”
clase 35, Expediente n® 24110983 solicitada por CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&CS.A) St

Articulo 2,- RECHAZAR la solicitud de registro de la’marca “COMFORTEC. Y
ETIQUETA" clase 35, Expediente n® 24110983 soligftadt pox CONSULTING AND
COMPANY S.A. (C&C S.A.) ) /

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

DIYT ALVARE SUAREZ
| Directora

W, Direccion ¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA” CLASE 07.

Asuncidn, AT "
16 DIT 205
VISTO:

El expediente caratrulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING
AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposicion al registro de marca “COMFORTEC. Y
ETIQUETA” clase 07 y;errerrerrsrsmmmresmrmsrssnenssssamesnsnnsmascnans R A

CONSIDERANDO:

Que, se¢ promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“COMFORTEC. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base a la marca CONFORT
ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 07, por lo que corresponde a esta

Direccion dererminar si las marcas son o no confundibles.

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

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

! Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
A_misma y a ejercer ante Jos drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registra ¥ al uso de cualql.li:r
otrg/signo que pueda ipducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cuglquicra sea la clase en que ﬁguren. siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA” CLASE 07.

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 interéds del pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “COMFORTEC, Y
ETIQUETA”" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (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 Direccidn considera que la marca
solicitada no retdne 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 contesté el traslado de la oposicion dentro del

stipulado, lo que derivo en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 07.

un desinterés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normariva

pmcesn]. e R e S il PR T

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

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

solicitada AT U F S LT O, e i e

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

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

INTETES €N SUSTENTAT |8 O OS Tl o eee e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *No podnd
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquicra gue sean los

productos o

seugcios a los gue se apligue el signo, enando su wso y registro fuesen susceptibles de cansar

confuglin o un riespg

elel _-'

de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
de su_fuerza distintiva, cualgquiera sea la maneva o medio por ¢l cual se

Techo conocido o signo”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA" CLASE 07.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 518/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho.—--—rrerr o

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por PALM
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C 5.A.) sobre oposicidn al registro de marca “COMFORTEC. Y ETIQUETA”

clase 07, Expediente n® 24110974 solicitada por CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&CS.A)

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la “OMFORTEC. Y

ETIQUETA" clase 07, Expediente n® 24110974 snlh:'t?aff i)l\CDNSUL NG AND
COMPANY S.A. (C&C5.A))

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\fk { 3 }

| Directora

+ Direccion dé Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA” CLASE 09. i

Asuncidn, 16 DIC 2[]25
VISTO:

El expediente caratulade: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING
AND COMPANY S.A. (C&C 5.A.) sobre oposicion al registro de marca “COMFORTEC. Y
ETIQUETA” clase 09 y;---- T

CONSIDERANDO:

Que, se¢ promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“COMFORTEC. Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 09, en base a la marca CONFORT
ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 09, por lo que corresponde a esta

Direccion dererminar si las marcas son o no confundibles. -

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

velando siempre por el interés general, e

Jerechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
icir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA"” CLASE 09,

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -«---eoreeeemmmmm e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacidn solicitada "COMFORTEC. Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion CONFORT ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los

planos fonérico, visual y conceprual.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicion dentro del

plazo legal estipulado, lo que derivo en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA” CLASE 09.

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

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

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

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

solicitada jpara su rcgistm,u-"....-.-....u.“...

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

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

resolver el presente expediente con base en los clementos 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 podnd
registrarse come marcas los signos gque constituyan una veproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracidn o transoripcion toral o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en e sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los

productos pservicios a los que se apligue el signo, cuandp su uso y registro fuesen swsceptibles de cansar
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A) SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“COMFORTEC. Y ETIQUETA” CLASE 09.

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” 521/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por PALM
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A.) sobre oposicién al registro de marca “COMFORTEC. Y ETIQUETA”
clase 09, Expedicnte n°® 24110976 solicitada por CONSULTING AND COMPANY
S.A.(C&CS.A) -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mar
ETIQUETA” clase 09, Expediente n® 24110976 solicita
COMPANYS.A (C&CS.A.)

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

P

ALVARENGA
Diirectora

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI SR.L. Y CLUB
GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35.----vem-

Asuncion,

16 DIC 2005
VISTO:
El expediente caratulado: SUPERMERCADO GUARANI SRL. Y CLUB
GUARANI contra ALCIDES AGUILAER. CANDIA sobre opasiciones al registro de la marca
CASA GUARANICG YETIQUETA, clase 35, y.--rereeerene i e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca CASA
GUARANI CG Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a las  marcas
SUPERMERCADO GUARANI y CLUB GUARANI, en la clase 35 y 41 respectivamente, por

lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles,--------r-revee--

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

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

velando siempre por el interés general. ----nee- - - - S —

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su trular el derecho al use
exclusi

misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
copfra quien lesigne sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro v al uso de cualquier
ofra signo que pudda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
quiera sea la clage en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB
GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35.----eenux

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

precautclar 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

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

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

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada CASA GUARANI CG Y ETIQUETA y las marcas oponentes
SUPERMERCADO GUARANI y CLUB GUARANI, gramaticalmente al primer golpe de
vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia

entre [as Mismas, seceesesrssmmmssnnsns s ssccssssssnsensrsrsesssssnarsssres s srsmnreemeenmnnss

Que, entre las marcas en pugna: CASA GUARANI CG (solicitada) vs.
SUPERMERCADO GUARANI[ y CLUB GUARANI (oponentes), 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 aplicacion de ambas
denominaciones, Resaltar estas distinciones permite una utilizacion mds adecuada y especifica de
cada vérmino en contextos relevantes, ]Jrnrnmricndn asf una comunicacidn clara y efectiva tanto a

nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente

distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado,--eeweeeeeeeve-

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

o suficientementd significativa como para inducir una confusién en el piblico consumidor, —--
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB
GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35, --ccceeaees

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con las

bases de oposiciones las marcas en cuestién deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

d b de forma sucesiv i i el resultado que arroje la visi

conjunto es el criteri i i iexi ibilidad de confusién

entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresién muy

diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas, Se puede

percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, oo

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten letras en comiin, también es cierto gue ese
hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningin momento podrin
acarrear inconvenientes al piblico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al elemento

comun otro vocablo con lo cual a}ruda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente

como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada. -—-c-eeereercees

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

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

Que, también cabe sefalar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el

visual, podemas notar que, tanto la solicitud de registro como los Oponentes cuentan con una
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB
GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35,--—————-

ann
s

c 3J
< 3

“oood
CASA GUARANI

SOLICITADA

"GUARANI "

OPONENTES
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB
GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35,----------

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es ¢l criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensién 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. SR

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
arriculo 2° de la Ley de marcas n @ 1.294/98, y que redine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.-~—ememeeee e B e

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

s LU0 PB4

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 las oposiciones deducidas
devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar ¢l Dictamen n® 513/25

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

corresponder asi en derecho.---—eereeee-- e e

Por tanto,

A, DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB
GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35.-----——--

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes v no hacer lugar a la acciones deducidas
por SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB GUARANI contra ALCIDES
AGUILAR CANDIA sobre oposiciones al registro de la marca CASA GUARANICG

' [TIQUFT& clase 35, Fxpcdlcntc n°2459809 solicitada por -ALCIDES AGUILAR
(T A INITDT R i semcremt om0 1 et e P e A

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de lyolicitud de registro de la
marca CASA GUARANI CG Y ETIQUETA clase 35, Ex
por ALCIDES AGUILAR CANDIA.-

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 DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 32.

Asuncidn, 1 NIC 9 i
i ol e i " |

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., sobre oposicion al registro de la marca SEX ADDICT clase 32,

¥ cai S

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para la clase 32, en base a la solicitud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase

32, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

' Articulo 15°= Eheegistro 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 Srganos jurisdiceionales las acciones y medidas que correspondan

X? derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ucir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios

contrg’ quien lesione s

igno que pueda in
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 32.

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, ¢l organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer de cuestiones relativas al registro, oposicién, nulidad, caducidad o
transferencia de marcas, segiin lo dispone la Ley n® 1294/98 de Marcas y sus reglamentos.-——

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marca solicitada SEX ADDICT podria

generar riesgo de confusion en el piblico consumidor. -~

Que, no obstante, de la documentacién acompafiada por el solicitante IGNITE
INTERNATIONAL LTD., se verifica que la denominacién SEX ADDICT se encuentra
registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional, - -
¥ P

Que, en consecuencia, la cuestion central radica en determinar quién detenta la
legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SEX ADDICT, y si la oposicién formulada
tntné\\uﬁd:ntcs para impedir su registro en territorio nacional.

. Que, es importante mencionar que en el caso bajo anilisis, se examina la solicitud
tada por IGNITE INTERNATIONAL LTD, titular de la marca SEX ADDICT,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 32.

frente a la solicitud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El
conflicto gira en torno a la reproduccién parcial y no autorizada de un signo notoriamente

conocido, lo que podria generar riesgo de confusién y dilucién del prestigio distintivo de la marca

prioritaria. o -

Que, la marca notoria goza de una proteccidn ampliada que trasciende los limites de la
especialidad marcaria. Como explica Ferndndez-Novoa (2004), el fundamento de esta
proteccion radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbélico
de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusién como el

aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.-—--- —

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 cotefo s
Higuroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio afens, bacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piiblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir, - i

Asimismo, Bercovitz Rodriguez-Cano (2018) sefiala que la marca notoria merece una
defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o
servicios distintos, en atencién a la necesidad de preservar su reputacidn y evitar la dilucién de su

fuerza distintiva,

El Egig-._;ln 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
[ndml?di, incnri&bq‘mdu al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados
\

“DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Y
\
i
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 32.

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproduccién o imitacién de
una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el pais, siempre que

exista riesgo de confusion. —-—---—eeeeeeee ~ .

Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD ostenta la
titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como marea notoria en
diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global, En
consecuencia, la proteccién de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitacién susceptible de generar asociacién
indebida. - s

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la proteccién
reforzada de las marcas notorias. En el caso “Rolex S.A. ¢/ Relojes Rélex” (CS] Paraguay,
2016), la Corte Suprema establecié que “la notoriedad amplia el dmbito de proteccién de la
marca, impidiendo su imitacién aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilucién y

aprovechamiento injustificado de su prestigio”. - -

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix

Group Co.) resolvié que la adicién de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociacién con una marca notoria preexistente. .

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.L. N.® 1046/2018, “Victoria’s Secret ¢/
Victoria § rg&k\’} sostuvo que las marcas notorias gozan de una proteccién ampliada,

Pigina 4de 8



GOBIERNO per | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | wrr'rcruar

ResolucionDAMLn () (0 1 4 7 7

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 32.

Que, estos precedentes confirman que la reproduccién del elemento esencial de una
marca notoria constituye una infraccién al derecho de exclusividad, aun cuando el signo afiadido
(como “BY DAN BILZERIAN”) busque aparentar una diferenciacién nominal.

Que, la doctrina especializada ha sefialado reiteradamente que la legitimacién en la
oposicién debe fundarse en la existencia de un interés juridico real y actual respecto del signo,
ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vinculo legitimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicion en un acto abusive, contrario a la
finalidad del sistema marcario, el cual estd destinado a proteger la leal competencia y no a servir de
instrumento de obstruccién (Bidart Campos, N.: “Derecho de la Competencia y Propiedad
Industrial”, 2011).

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las
partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Britdnica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,
consentida por los representantes legales del Sefior DAN BRANDON BILZERIAN en donde se
ordena: “1. Dan Bilzerian tiene probibido competir directa o indirectamente con Ignite hasta que se
dicte una orden final en esta accion, induyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o
distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre 0 imagen para la
comercializacion de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; ¢) permitir gue SAVH
LLC, fabrigue, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) usar o distribuir
imdgenes pﬂgﬂdm par Ignite o utilizadas por Ignite; y ¢) promocionar productos de vapeo distintos
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 32.

de causa legitima, contrario al principio de buena fe que rige en el dmbito de la propiedad
industrial. =

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actia con la
intencién de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida
de un signo ajeno o impedir el legitimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial. wee -e-

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en
Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vinculo real
con la explotacién del signo”™ (Barbesa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017). En el mismo
sentido, autores como Carlos Ferndndez-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria
debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad
industrial. - R

Que, en el presente caso, se constata que la oposicién no persigue la defensa de un
derecho legitimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusién se refuerza al considerar que el oponente recibié una orden
judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Britinica, y que,
posteriormente a dicha resolucién, procedi6 a presentar solicitudes de registro de marca de

manera reiterada, conducta que evidencia un actuar de mala fe. =S

d_-\-h\" - - - 3
ue, :n‘x{ﬂnsecu:n::ta, la oposicién constituye un acto de mala fe, carente de sustento
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 32.

Que, ¢l principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado
y se proyecta de manera especial en el dmbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos
en contradiccidn con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

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

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

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

CDB LTI TTUATC, e mm e e e 6 £ et e e et e

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 445/25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

HETechiD, oo miiiiaiin -
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
== BESUELVE:

. DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accion deducida por
x\\DﬁN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE

INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 32.

oposicidn al registro de la marca SEX ADDICT clase 32, Expediente n” 24112689
solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD. S

L
Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca SEX ADDICT clase 32, Expediente n® 24112689/ solicitada por, IGNITE
INTERNATIONAL, LTD. . A%

Y [
e \
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -—£ \1( / : e /

ABG. IYI AL
Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 33.

Asuncién, 0IC 2”25
VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE
INTERNATIONAL, LTD.,, sobre oposicién al registro de la marca SEX ADDICT clase 33,

¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para la clase 35, en base a la solicitud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN 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 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

! Articulo

egistro 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 DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 33.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, ¢l organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer de cuestiones relativas al registro, oposicién, nulidad, caducidad o
transferencia de marcas, segiin lo dispone la Ley n® 1294/98 de Marcas y sus reglamentos.——

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marca solicitada SEX ADDICT podria

generar riesgo de confusién en el piblico consumidor. -

Que, no obstante, de la documentacién acompafiada por el solicitante IGNITE
INTERNATIONAL LTD., sc verifica que la denominacién SEX ADDICT se encuentra
registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo,
continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional, -

Que, en consecuencia, la cuestion central radica en determinar quién detenta la
legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SEX ADDICT, y si la oposicién formulada

reine ele s suficientes para impedir su registro en territorio nacional. -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 33,

frente a la solicitud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El
conflicto gira en torno a la reproduccién parcial y no autorizada de un signo notoriamente
conocido, lo que podria generar riesgo de confusién y dilucién del prestigio distintivo de la marca

prioritaria.------

Que, la marca notoria goza de una proteccién ampliada que trasciende los limites de la
especialidad marcaria. Como explica Ferndndez-Novoa (2004), el fundamento de esta
proteccién radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbélico
de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusién como el
aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno. - —

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacién a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
wtilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio gue se aplica en el cotejo es
riguroso 0 mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los inteveses del piiblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir, =

Asimismo, Bercovitz Rodriguez-Cano (2018) sefiala que la marca notoria merece una
defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o
servicios distintos, en atencidn a la necesidad de preservar su reputacién y evitar la dilucién de su

fuerza distintiva. _—

El g_rﬁiulu 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad

Induylﬁ. incnﬁ:gradn al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados
- LY

R}\CHD DE CAS” - Jorge Oramendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 33.

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproduccién o imitacién de
una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el pafs, siempre que

exista riesgo de confusidn. : =

Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD ostenta la
titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como marca notoria en
diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En
consecuencia, la proteccidn de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitacién susceptible de generar asociacién
indebida,---- -

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la proteccién
reforzada de las marcas notorias. En el caso “Rolex S.A. c/ Relojes Rélex” (CS]J Paraguay,
2016), la Corte Suprema establecié que “la notoriedad amplia el dmbito de proteccion de la
marca, impidiendo su imitacién aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilucién y

aprovechamiento injustificado de su prestigio”.

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix

Group Co.) resolvié que la adicién de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociacién con una marca notoria preexistente. -

Que,la Corte Suprema de Justicia (A.L. N.2 1046/2018, “Victoria’s Secret ¢/
o
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 33.

Que, estos precedentes confirman que la reproduccién del elemento esencial de una
marca notoria constituye una infraccién al derecho de exclusividad, aun cuando el signo afiadido
(como “BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciacién nominal.

Que, la doctrina especializada ha sefialado reiteradamente que la legitimacién en la
oposicion debe fundarse en la existencia de un interés juridico real y actual respecto del signo,
ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vinculo legitimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicién en un acto abusive, contrario a la
finalidad del sistema marcario, el cual estd destinado a proteger la leal competencia y no a servir de
instrumento de obstruccion (Bidart Campos, N.: “Derecho de la Competencia y Propiedad
Industrial”, 2011).

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las
partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Britdnica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,
consentida por los representantes legales del Sefior DAN BRANDON BILZERIAN en donde se
ordena: “1. Dan Bilzerian tiene probibido competir divecta o indirectamente con Ignite hasta que s
dicte una orden final en esta accion, incduyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o
distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la
comercializacion de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; c) permitir gue SAVH
LLC, fabrigue, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) wsar o distribuir

imdgenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y e) promocionar productos de vapeo distintos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 33,

de causa legitima, contrario al principio de buena fe que rige en el émbito de la propiedad
industrial. - = s

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actiia con la
intencién de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida
de un signo ajeno o impedir el legitimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial. e e

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en
Richelet (Argentina), sosticne que el sistema marcario “no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vinculo real
con la explotacién del signo”™ (Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial®, 2017). En el mismo
sentido, autores como Carlos Ferndndez-Novoa advierten que la mala fe en marteria marcaria
debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad
industrial e wee cereas

Que, en el presente caso, se constata que la oposicién no persigue la defensa de un
derecho legitimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusion se refuerza al considerar que el oponente recibié una erden
judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Britinica, y que,
posteriormente a dicha resolucién, procedio a presentar solicitudes de registro de marca de

manera reiterada, conducta que evidencia un actuar de mala fe.
-

Que, en cchw:cucncia., la oposicidn constituye un acto de mala fe, carente de sustento
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 33.

Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado
y se proyecta de manera especial en el 4mbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos
en contradiccién con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. reee

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

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

de una marca. ¥

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al 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® 447/25 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho. -
e Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE

INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 33.

oposicion al registro de la marca SEX ADDICT clase 33, Expediente n® 24112670
solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD. -

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

marca SEX ADDICT clase 33, Expediente n® 24112670 solicitada por IGNITE
INTERNATIONAL, LTD.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

Directora
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD.,, SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 25.

Asuncidn, 10 OTr an
o UL 72

(88|

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., sobre oposicion al registro de la marca SEX ADDICT clase 25,

¥ —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para la clase 25, en base a la solicitud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase

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

confundibles. : = 2

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

velando siempre por el interés general. S .

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

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

! Articulo . 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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, 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 marea, ———-—---

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

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

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

Que, ¢l organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer de cuestiones relativas al registro, oposicién, nulidad, caducidad o
transferencia de marcas, segiin lo dispone la Ley n® 1294/98 de Marcas y sus reglamentos, -

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marca solicitada SEX ADDICT podria

generar riesgo de confusion en el piiblico consumidor. -

Que, no obstante, de la documentacién acompafiada por el solicitante IGNITE
INTERNATIONAL LTD,, sc verifica que la denominacién SEX ADDICT se encuentra
registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional. -

Que, en consecuencia, la cuestion central radica en determinar quién detenta la

legitimidad titular y prioritaria sobre ¢l signo SEX ADDICT, y sila oposicién formulada
retine eleméntos m%nt:s para impedir su registro en territorio nacional, ------ -

Que, es importante mencionar que en el caso bajo anilisis, se examina la solicitud

INTERNATIONAL LTD, rtitular de la marca SEX ADDICT,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 25.

frente a la solicitud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El
conflicto gira en torno a la reproduccién parcial y no autorizada de un signo notoriamente

conocido, lo que podria generar riesgo de confusion y dilucién del prestigio distintivo de la marca

prinriuria.-- O Rt

Que, la marca notoria goza de una proteccion ampliada que trasciende los limites de la
especialidad marcaria. Como explica Fernindez-Novoa (2004), ¢l fundamento de esta
proteccién radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbélico
de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusién como el

aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno. -

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacion a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo er una marca intensamente
utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio gue se aplica en &l cotejo s
riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del priblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir. u

Asimismo, Bercovitz Rodriguez-Cano (2018) sefiala que la marca notoria merece una
defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o

servicios distintos, en atenci6n a la necesidad de preservar su reputacién y evitar la dilucién de su

fuerza distintiva, —-——e. g 3

El aeti 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 25.

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproduccién o imitacién de
una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el pafs, siempre que

exista riesgo de confusion. - —

Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD ostenta la
titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como marca notoria en
diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En
consecuencia, la proteccién de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitacién susceptible de generar asociacion

indebida, :

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la proteccién
reforzada de las marcas notorias. En el caso “Rolex S.A. ¢/ Relojes Rélex” (CS] Paraguay,
2016), la Corte Suprema establecié que “la notoriedad amplia el dmbito de proteccién de la
marca, impidiendo su imitacién aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilucién ¥

aprovechamiento injustificado de su prestigio”.

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix
Group Co.) resolvié que la adicién de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociacién con una marca notoria preexistente. I

Que, orte Suprema de Justicia (A.I. N.2 1046/2018, “Victoria’s Secret ¢/
ecret 8.A.”) sostuvo que las marcas notorias gozan de una proteccién ampliada,

Victori

extendida a productos\o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o

su distintivitlad - i
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SEX ADDICT, CLASE 25.

Que, estos precedentes confirman que la reproduccidn del elemento esencial de una
marca notoria constituye una infraccién al derecho de exclusividad, aun cuando el signo afiadido

(como “BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciacién nominal.

Que, la doctrina especializada ha sefialado reiteradamente que la legitimacién en la
oposicién debe fundarse en la existencia de un interés juridico real y actual respecto del signo,
ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vinculo legitimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicién en un acto abusivo, contrario a la
finalidad del sistema marcario, el cual estd destinado a proteger la leal competencia y no a servir de
instrumento de obstruccién (Bidart Campos, N.: “Derecho de la Competencia y Propiedad
Industrial’, 2011). ee .

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las
partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Britinica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,
consentida por los representantes legales del Sefior DAN BRANDON BILZERIAN en donde se
ordena: “1. Dan Bilzerian tiene probibido competir directa o indirectamente con Ignite hasta que se
dicte una orden final en esta accion, induyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o
distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la
comercializacion de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; ¢) permitir que SAVH
LLC,, fabrigue, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) usar o distribuir
imdgenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y ¢) promocionar productos de vapeo distintos
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SEX ADDICT, CLASE 25,

de causa legitima, contrario al principio de buena fe que rige en el imbito de la propiedad
industrial.--—r-ereeeereeneaae RS

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actia con la
intencién de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida
de un signo ajeno o impedir el legitimo desenvolvimiento de un proyecto

empresarial. D

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en
Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vinculo real
con la explotacién del signo” (Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017). En el mismo
sentido, autores como Carlos Fernindez-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria
debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad
industrial. - e

Que, en el presente caso, se constata que la oposicion no persigue la defensa de un
derecho legitimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusion se refuerza al considerar que el oponente recibié una orden
judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Britinica, y que,
posteriormente a dicha resolucién, procedi6 a presentar solicitudes de registro de marca de
manera reiterada, conducta que evidencia un actuar de mala fe. mreaes

(Que, en consedpencia, la oposicidn constituye un acto de mala fe, carente de sustento
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ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 25.

Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado
¥ se proyecta de manera especial en el imbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos

en contradiccion con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

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

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

originalidad. - =

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

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

de una marca,

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico consumider debido a que la solicitud de registro reiine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 441/25 emitido por la

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

derecho. -

Por tanto,
MNRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
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oposicion al registro de la marca SEX ADDICT clase 25, Expediente n” 24112693
solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la
marca SEX ADDICT clase 25, Expediente n® 2411
INTERNATIONAL, LTD.

citud de registro de la
E{:-licitzda por IGNITE

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

ALVARENGA
Directora

Direccién de fsuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 10.

Resolucién D.AM.L n., °

Asunci{':n, T a n i'[
VISTO:

El expediente cararulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., sobre oposicion al registro de la marca SEX ADDICT clase 10,

Y. S -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para la clase 10, en base a la solicitud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase
35, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles.

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

velando siempre por el interés general. SRS i

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

" Articulo 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de ; a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 10.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico consumidor,
corresponde 2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas, ~--ceemeoeeeoe e -

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer de cuestiones relativas al registro, oposicién, nulidad, caducidad o
transferencia de marcas, segin lo dispone la Ley n® 1294/98 de Marcas y sus reglamentos.—-—

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marca solicitada SEX ADDICT podria

generar riesgo de confusién en el piiblico consumidor. —--eoreemeereeecc.

Que, no obstante, de la documentacién acompafiada por el solicitante IGNITE
INTERNATIONAL LTD., se verifica que la denominacién SEX ADDICT se encuentra
registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional. R

Que, en consecuencia, la cuestion central radica en determinar quién detenta la
legitimidad titular y prioritaria sobre ¢l signo SEX ADDICT, y si la oposicién formulada

redne elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional, wenes

Pigina 2de 8




GOBIERNO by III.RI-['L-“'}.N NACTONAL
(} PARAGUAY :H-ﬁ?f;’-:"f-’:,“

{ "'"'I:- B 0O

Resolucién D.AM.Ln. ° IJ vigoy
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 10.

frente a la solicitud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El
conflicto gira en torno a la reproduccién parcial y no autorizada de un signo notoriamente

conocido, lo que podria generar riesgo de confusién y dilucién del prestigio distintivo de la marca

prioritaria. -

Que, la marca notoria goza de una proteccién ampliada que trasciende los limites de la
especialidad marcaria. Como explica Fernindez-Novoa (2004), ¢l fundamento de esta
proteccion radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbélico
de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusién como el

aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.——

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 cardcter de notoria, el criterio gue se aplica en el cotejo es
rigureso o mdy estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del priblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir. -----

Asimismo, Bercovitz Rodriguez-Cano (2018) sefiala que la marca notoria merece una
defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o

servicios distintos, en atencién a la necesidad de preservar su reputacién y evitar la dilucién de su

faerza distlntivg. —cm e e Ea

El artfculo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
]ndustrial/,hﬁr;:ﬁ o al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

DE MARCAS" - Jorge Oramendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perror, 2017
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deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproduccidn o imitacién de
una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el pafs, siempre que

exista riesgo de confusién. T v

Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD ostenta la
titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como marca notoria en
diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en ¢l mercado global. En
consecuencia, la proteccién de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitacién susceptible de generar asociacién
indebida. - -

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la proteccidn
reforzada de las marcas notorias. En el caso “Rolex S.A. ¢/ Relojes Rélex” (CS] Paraguay,
2016), la Corte Suprema establecid que “la notoriedad amplia el dmbito de proteccién de la
marca, impidiendo su imitacién aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilucién y

aprovechamiento injustificado de su prestigio”. ——

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix
Group Co.) resolvié que la adicién de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociacion con una marca notoria S L -

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.L. N.2 1046/2018, “Victoria’s Secret c/
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SEX ADDICT, CLASE 10.

Que, estos precedentes confirman que la reproduccién del elemento esencial de una
marca notoria constituye una infraccién al derecho de exclusividad, aun cuando el signo afiadido

(como “BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciacién nominal.

Que, la doctrina especializada ha sefialado reiteradamente que la legitimacién en la
oposicion debe fundarse en la existencia de un interés juridico real y actual respecto del signo,
ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vinculo legitimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicién en un acto abusivoe, contrario a la
finalidad del sistema marcario, el cual estd destinado a proteger la leal competencia y no a servir de
instrumento de obstruccién (Bidart Campos, N.: “Derecho de la Competencia y Propiedad
Indusirial”, 2011).

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las
partes s¢ toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Britinica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,
consentida por los representantes legales del Sefior DAN BRANDON BILZERIAN en donde se
ordena: “1. Dan Bilzerian tiene probibido competir directa o indirectamente con Ignite hasta que s
dicte una orden final en esta accion, incluyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o
distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la
comercializacion de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; ¢) permitir gue SAVH
LLC., fabrigue, distribuya, comercialice, venda o transfieva productos de vapeo; d) usar o distribuir
imdgenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y e) promocionar productos de vapeo distintos

falizados por Ignite.” R
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 10. e

de causa legitima, contrario al principio de buena fe que rige en el imbito de la propiedad

industrial. - e

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona acttia con la
intencién de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida

de un signo ajeno o impedir el legitimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial e S P A -

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en
Richelet (Argentina), sostiecne que el sistema marcario “no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vinculo real
con la explotacién del signo” (Barbosa, D.B, “Propriedade Industrial”, 2017). En el mismo
sentido, autores como Carlos Ferndndez-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria

debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad
industrial. T ———————

Que, en el presente caso, se constata que la oposicidn no persigue la defensa de un
derecho legitimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusién se refuerza al considerar que el oponente recibié una orden
judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Britdnica, y que,
posteriormente a dicha resolucién, procedié a presentar solicitudes de registro de marca de
manera reiterada, conducta que evidencia un actuar de mala fe. -

e, en condecuencia, la oposicion constituye un acto de mala fe, carente de sustento
po ye

legitimo y actual en la explotacién de la marca. e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 10.

Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado
y se proyecta de manera especial en el dmbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos
en contradiccién con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. -

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

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

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

de una marca. - - S

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 446/25 emitido por la

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

derecho.—- - si

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE

INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 10.

oposicién al registro de la marca SEX ADDICT clase 10, Expediente n® 24102203
solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-—

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solici registro de la
marca SEX ADDICT clase 10, Expediente n® 24102203 spficitada IGNITE

INTERNATIONAL, LTD, < / \
Articulo 3, NOTIFIQUESE por cédula. f7< ______ X _ j

Directora

Direccion déAsuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 03.

Asuncion, 18 DI 2075
VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., sobre oposicién al registro de la marca SEX ADDICT clase 03

}'. .................. L A S ———— - N

¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para la clase 03, en base a solicitada con poterioridad SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN en la clase 03, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles. =

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

velando siempre por el interés general. - =

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

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

! Articulo egistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivode la misma y:a cjercer 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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 03.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - -

Que, ¢l organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer de cuestiones relativas al registro, oposicién, nulidad, caducidad o
transferencia de marcas, segiin lo dispone la Ley n® 1294/98 de Marcas y sus reglamentos.——

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marca solicitada SEX ADDICT podria

generar riesgo de confusion en el piblico consumidor, =esesem e oo

Que, no obstante, de la documentacién acompafada por el solicitante IGNITE
INTERNATIONAL LTD., se verifica que la denominacién SEX ADDICT se encuentra
registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo,

continuo y de unplin reconocimiento en el mercado internacional. -

Que, en consecuencia, la cuestién central radica en determinar quién detenta la

leg:mm:dm:l titular ].r prmnt:ru sobre el slgnu SEX ADDICT, y si la oposicion formulada

ante mencionar que en el caso bajo andlisis, se examina la solicitud

INTERNATIONAL LTD, titular de la marca SEX ADDICT,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 03.

frente a la solicitud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente), El
conflicto gira en torno a la reproduccién parcial y no autorizada de un signo notoriamente

conocido, lo que podria generar riesgo de confusién y dilucién del prestigio distintivo de la marca

prioritaria. core -

Que, la marca notoria goza de una proteccién ampliada que trasciende los limites de la
especialidad marcaria. Como explica Fernindez-Novoa (2004), el fundamento de esta
proteccion radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbélico
de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusién como el
aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, 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, ¢l criterio gue se aplica en el cotejo 5
riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del puiblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir. =

Asimismo, Bercovitz Rodriguez-Cano (2018) sefiala que la marca notoria merece una
defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o

servicios distintos, en atencién 2 la necesidad de preservar su reputacién y evitar la dilucion de su

fuerza distintiva. —----—-ceeeerenees -

6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 03.

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproduccién o imitacién de
una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el pais, siempre que

exista riesgo de confusién, - O A S AT

Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD ostenta la
titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como marca notoria en
diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En
consecuencia, la proteccidn de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino

que se¢ extiende frente a cualquier intento de imitacién susceptible de generar asociacién

indebida. e e Ay A S e P

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la proteccién
reforzada de las marcas notorias. En el caso “Rolex S.A. ¢/ Relojes Rélex” (CS] Paraguay,
2016), la Corte Suprema establecié que “la notoriedad amplia el 4mbito de proteccién de la
marca, impidiendo su imitacién aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilucion y

aprovechamiento injustificado de su prestigio” .~

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix

Group Co.) resolvid que la adicién de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociacién con una marca notoria preexistente. -

Que, la_Corte Suprema de Justicia (A.l. N.2 1046/2018, “Victoria’s Secret c/
ecret Slﬁ sostuvo que las marcas notorias gozan de una proteccién ampliada,

didd a productos 4 servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o
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Que, estos precedentes confirman que la reproduccién del elemento esencial de una
marca notoria constituye una infraccién al derecho de exclusividad, aun cuando el signo afadido
(como “BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciacién nominal.

Que, la doctrina especializada ha sefialado reiteradamente que la legitimacién en la
oposicién debe fundarse en la existencia de un interés juridico real y actual respecto del signo,
ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vinculo legitimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicién en un acto abusive, contrario a la
finalidad del sistema marcario, el cual estd destinado a proteger la leal competencia y no a servir de
instrumento de obstruccién (Bidart Campas, N.: “Derecho de la Competencia y Propiedad
Industrial”, 2011).-weeev e

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las
partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Britdnica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,
consentida por los representantes legales del Sefior DAN BRANDON BILZERIAN en donde se
ordena: “1. Dan Bilzerian tiene probibido competir directa o indirectamente con Ignite basta que se
dicte una orden final en esta accion, induyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o
distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre 0 imagen para la
comercializacion de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; ¢) permitir que SAVH
LLC, fabrigue, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) usar o distribuir
imdgenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y ¢) promocionar productos de vapeo distintos

de aquellos comercializados por Ignite.” e

ntido, la oposicion planteada en autos no persigue la defensa de un
, Sino que constituye un ejercicio indebido, obstructive y carente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 03.

de causa legitima, contrario al principio de buena fe que rige en el émbito de la propiedad

industrial. e e ~

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actiia con la
intencién de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida
de un signo ajeno o impedir el legitimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial -—-—eeeee - -

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en
Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un
instrumento de hnstigamientn, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vinculo real
con la explotacién del signo” (Barbosa, D.B., “Propricdade Industrial”, 2017). En el mismo
sentido, autores como Carlos Ferndndez-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria
debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad
industrial .- - R

Que, en el presente caso, se constata que la oposicién no persigue la defensa de un
derecho legitimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusion se refuerza al considerar que el oponente recibié una orden
judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Britdnica, y que,
posteriormente a dicha resolucién, procedié a presentar solicitudes de registro de marca de

manera reiterada, conducta que evidencia un actuar de mala fe.

Qugcn condecuencia, la oposicién constituye un acto de mala fe, carente de sustento

do tnicamente a obstruir el ejercicio del derecho de quien si posee
al en la explotacién de la marca, ~ocoooococo
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 03.

Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado
y se proyecta de manera especial en ¢l dmbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos

en contradiccion con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. - s

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

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

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

de una marca, -——--ereeeeees - -

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
impmcadtnt:. consecuentemente, corresp&ndc confirmar el Dictamen n°® 444/25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
derecho. S .

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
ON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre

Pigina 7 de 8



GOBIERNQ pgy | DIRFC '{1(!-..’\' NACIONAL
PARAGUAY | Rniircroar

e |
1

Resolucién D.A.M.L n. ° D vl =sw g
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE

INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 03.

oposicion al registro de la marca SEX ADDICT clase 03, Expediente n® 24112698
solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicjrid de tegistro de la
marca SEX ADDICT clase 03, Expediente n® 24112/93 _solfcitada ;:ﬁnyITE
INTERNATIONAL, LTD. s

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /rh ] ) N )

Pigina 8de 8



GOBIERNOpg; | DIRECCION NACIONAL
(} PARAGUAY | wnircroan

', P
Resolscién DAMLn.> U E.} | 4 8 4

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 05.

Asuncidn, 18 DIC ?{]25

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE
INTERNATIONAL, LTD,, sobre oposicién al registro de la marca SEX ADDICT clase 05,

e e e e e e e e e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para la clase 05, en base a solicitada con poterioridad SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN 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 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. Lo

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

ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, 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 marea. ——--—

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. e —— -

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer de cuestiones relativas al registro, oposicién, nulidad, caducidad o
transferencia de marcas, segin lo dispone la Ley n® 1294/98 de Marcas y sus reglamentos.----

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marca solicitada SEX ADDICT podria

generar riesgo de confusién en el pablico consumidor. e

Que, no obstante, de la documentacidn acompafiada por el solicitante IGNITE
INTERNATIONAL LTD.,, se verifica que la denominacion SEX ADDICT se encuentra
registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional, «-—-serremsssmemoeoeee

Que, en consecuencia, la cuestién central radica en determinar quién detenta la
legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SEX ADDICT, y si la oposicién formulada

retine elemeptossuficientes para impedir su registro en territorio nacional, —-—-—ceeereecmeeceeae

~ # Que, es importdnte mencionar que en el caso bajo andlisis, se examina la solicitud
INTERNATIONAL LTD, titular de la marca SEX ADDICT,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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frente a la solicitud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El
conflicto gira en torno a la reproduccién parcial y no autorizada de un signo notoriamente

conocido, lo que podria generar riesgo de confusién y dilucién del prestigio distintivo de la marca

prioritaria. S —

Que, la marca notoria goza de una proteccidén ampliada que trasciende los limites de la
especialidad marcaria. Como explica Fernindez-Novoa (2004), el fundamento de esta
proteccion radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbélico
de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusién como cl
aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.- DY

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 cardcter de notoria, ¢l criterio gue se aplica en el cotejo es
riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piiblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir. -

Asimismo, Bercovitz Rodriguez-Cano (2018) sefiala que la marca notoria merece una
defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o

servicios distintos, en atencidn a la necesidad de preservar su reputacién y evitar la dilucién de su

berza distinpive; s i e A S S e e S

ey

rticulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad

, incorporado 4] ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

El

"*DHRECHD DE MAR " — Jorge Otamendi. 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproduccién o imitacién de

una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el pais, siempre que

exista riesgo de confusion, -~ -

Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD ostenta la
ticularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como marca notoria en
diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En
consecuencia, la proteccién de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitacién susceptible de generar asociacidn

indebida. THEEEE =, i

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la proteccién
reforzada de las marcas notorias. En el caso “Rolex S.A. ¢/ Relojes Rélex” (CS] Paraguay,
2016), la Corte Suprema establecié que “la notoriedad amplia el dmbito de proteccién de la
marca, impidiendo su imitacién aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilucién y

aprovechamiento injustificado de su prestigio” oo

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v, Polygenix
Group Co.) resolvid que la adicién de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociacién con una marca notoria preexistente. -------ceceees

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.L. N.2 1046/2018, “Victoria’s Secret c/
Victoria Secret 5.A.7) sostuvo que las marcas notorias gozan de una proteccién ampliada,
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Que, estos precedentes confirman que la reproduccién del elemento esencial de una
marca notoria constituye una infraccién al derecho de exclusividad, aun cuando el signo afiadido
(como “BY DAN BILZERIAN”) busque aparentar una diferenciacién nominal.---—--—---cco—. -

Que, la doctrina especializada ha sefialado reiteradamente que la legitimacién en la
oposicién debe fundarse en la existencia de un interés juridico real y actual respecto del signo,
ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vinculo legitimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicién en un acto abusivoe, contrario a la
finalidad del sistemna marcario, el cual estd destinado a proteger la leal competencia y no a servir de
instrumento de obstruccién (Bidart Campos, N.: “Derecho de la Competencia y Propiedad
Industrial’, 2011). - o

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las
partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Britinica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,
consentida por los representantes legales del Sefior DAN BRANDON BILZERIAN en donde se
ordena: “1. Dan Bilzerian tiene probibido competir directa o indirectamente con Ignite hasta gue se
dicte una orden final en esta accion, induyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o
distribuidores de Ignite, 0 minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la
comercializacion de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; ¢) permitir que SAVH
LLC, fabrigue, distribuya, comercialice, venda o transficra productos de vapeo; d) usar o distribuir
imdgenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y e) promocionar productos de vapeo distintos
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de causa legitima, contrario al principio de buena fe que rige en el imbito de la propiedad
industrial. - . i

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actiia con la
intencion de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida
de un signo ajeno o impedir el legitimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial. wone - renas

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en
Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario “no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vinculo real
con la explotacién del signo” (Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017). En ¢l mismo
sentido, autores como Carlos Ferndndez-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria
debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad
industrial - o e —— =

Que, en el presente caso, se constata que la oposicién no persigue la defensa de un
derecho legitimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusién se refuerza al considerar que el oponente recibié una orden
judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Britinica, y que,
posteriormente a dicha resolucién, procedié a presentar solicitudes de registro de marca de

manera reiterada, conducta que evidencia un actuar de mala fe. -

Que, en consecuencia, la oposicion constituye un acto de mala fe, carente de sustento
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Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado
y se proyecta de manera especial en el dmbito de la propicdad industrial. El ejercicio de derechos

en contradiccién con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

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

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

de una marca, ----- S Y S S

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacfficamente 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® 443/25 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicidn deducida por corresponder asf en
derecho. cree -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
BRESUELVE:

Pigina 7 de 8




“‘ GOBIERNO prr EI'IR.EE';:IE.‘!IF')N NACIONAL
(3 PARAGUAY | Rrmonius

Resolucién D.AM.L n. _Q_& L | ‘:}

i

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE

INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 05.

oposicion al registro de la marca SEX ADDICT clase 05, Expediente n® 24102202
solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.—-

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la
marca SEX ADDICT clase 05, Expediente n® 2410
INTERNATIONAL, LTD. AL sty ATNU) VI, PO SU —

Articulo 3.- NﬂnﬂQUESE por F 7 L T AN NOR:.1 (AUUIN VR SR

SUAREZ

.. Direccién dg Asuntos Marcarios Litigiosos
o :
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZFRIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 35.--

A-Sl.il'll:il:'lﬂv. g NIr PEI-‘_.;__
" AL

B A

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE
INTERNATIONAL, LTD.,, sobre oposicion al registro de la marca SEX ADDICT clase 35,

Y' - o o o e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para la clase 35, en base a solicitada con porterioridad SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles. = A

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

velando siempre por el interés general. -—-———ereeee- -

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
isma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. ——

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer de cuestiones relativas al registro, oposicién, nulidad, caducidad o
transferencia de marcas, segiin lo dispone la Ley n® 1294/98 de Marcas y sus reglamentos.——

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marca solicitada SEX ADDICT podria

generar riesgo de confusién en el piablico consumidor. e

Que, no obstante, de la documentacién acompafiada por el solicitante IGNITE
INTERNATIONAL LTD., se verifica que la denominacién SEX ADDICT se encuentra
registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional, ———meeee e

Que, en consecuencia, la cuestion central radica en determinar quién detenta la
legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SEX ADDICT, y si la oposicién formulada

reline elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional.

ue, es itgportante mencionar que en el caso bajo andlisis, se examina la solicitud
q ]

sentada por IGNITE INTERNATIONAL LTD, titular de la marca SEX ADDICT,
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frente a la solicirud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El
conflicto gira en torno a la reproduccién parcial y no autorizada de un signo notoriamente

conocido, lo que podria generar riesgo de confusion y dilucion del prestigio distintivo de la marca

prioritaria. S SEE——— "

Que, la marca notoria goza de una proteccién ampliada que trasciende los limites de la
especialidad marcaria. Como explica Fernindez-Novoa (2004), ¢ fundamento de esta
proteccién radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbélico

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusién como el

aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno. =

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 difusidn o goza del cardcter de notoria, el criterio gue se aplica en el cotejo es
riguroso 0 mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer

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

casualidad milagrosa no puede existir. - -

Asimismo, Bercovitz Rodriguez-Cano (2018) sefiala que la marca notoria merece una
defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados 2 productos o

servicios distintos, en atencidn a la necesidad de preservar su reputacion y evitar la dilucién de su

fuerza distintiva. i i

El arg bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
In{nf;l}gr_@orpma al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perror, 2017
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ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 35.

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproduccién o imitacién de

una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el pafs, siempre que

exista riesgo de confusidn. - .

Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD ostenta la
titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como marca notoria en
diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En
consecuencia, la proteccién de dicho signo no se limita a productos o servicios especificos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitacién susceptible de generar asociacién

indebida.---- 5 T

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la proteccién
reforzada de las marcas notorias. En el caso “Rolex S.A. ¢/ Relojes Rélex” (CS] Paraguay,
2016), la Corte Suprema establecié que “la notoriedad amplia el dmbito de proteccién de la
marca, impidiendo su imitacién aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilucién y

aprovechamiento injustificado de su prestigio”. ——

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix

Group Co.) resolvid que la adicién de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociacidn con una marca notoria preexistente. -

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.I. N.2 1046/2018, “Victoria’s Secret c/

t S.A.") sostuvo que las marcas notorias gumn de una proteccién I.mp].lidl,
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Que, estos precedentes confirman que la reproduccién del elemento esencial de una
marca notoria constituye una infraccién al derecho de exclusividad, aun cuando el signo afiadido
(como “BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciacién nominal.

Que, la doctrina especializada ha senalado reiteradamente que la legitimacién en la
oposicién debe fundarse en la existencia de un interés juridico real y actual respecto del signo,
ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vinculo legitimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicion en un acto abusive, contrario a la
finalidad del sistema marcario, el cual estd destinado a proteger la leal competencia y no a servir de
instrumento de obstruccién (Bidart Campos, N.: "Derecho de la Competencia y Propiedad
Industrial”, 2011 ) e s

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las
partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Britdnica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,
consentida por los representantes legales del Sefior DAN BRANDON BILZERIAN en donde se
ordena: “1. Dan Bilzerian tiene probibido competir directa o indirectamente con Ignite basta gue se
dicte una orden final en esta accion, incduyendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o
distribuidores de Ignite, o minoristas de productos de vapeo; b) prestar su nombre o imagen para la
comercializacion de productos de vapeo distintos de los productos de Ignite; ¢) permitir que SAVH
LLC, fabrique, distribuya, comercialice, venda o transfiera productos de vapeo; d) usar o distribuir
imdgenes pagadas por Ignite o utilizadas por Ignite; y ¢) promocionar productos de vapeo distintos
de aquellos comercializados por [gnite.”

Que, en este sentido, la oposicion planteada en autos no persigue la defensa de un
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de causa legitima, contrario al principio de buena fe que rige en el imbito de la propiedad

industrial.-—--remememenaee At o e

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona acttia con la
intencién de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida
de un signo ajeno o impedir el legitimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial.---—- e e S b e i i

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en
Richelet (Argentina), sostienc que el sistema marcario “no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vinculo real
con la explotacién del signo™ (Barbosa, D.B, “Propriedade Industrial”, 2017). En el mismo
sentido, autores como Carlos Fernindez-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria
debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad
industrial. e

Que, en el presente caso, se constata que la oposicién no persigue la defensa de un
derecho legitimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusién se refuerza al considerar que el oponente recibié una orden
judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Britinica, y que,

posteriormente a dicha resolucién, procedi a presentar solicitudes de registro de marca de

manera reiterada, conducta que evidencia un actuar de mala e

B

ue, en capsecuencia, la oposicidén constituye un acto de mala fe, carente de sustento
P ye
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SEX ADDICT, CLASE 35.

Que, ¢l principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado
¥ se proyecta de manera especial en el dmbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos

en contradiccidn con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. -

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. e, i

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

e TR IATCE, =eemsisninsissmisiai i s i

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 442/25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicidn deducida por corresponder asi en

derecho. e

Por tanto,
TORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

culo 1.- DEC
DAN BRANDON

improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por

ZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 35.

oposicién al registro de la marca SEX ADDICT clase 35, Expediente n® 24102205
solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD. e

Articule 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la seficitud de registro de la
marca SEX ADDICT clase 35, Expediente n® 24102205 solicitada ﬁﬁ{lr IGNITE
INTERNATIONAL, LTD.- 7 ...........

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /-

Directora
Direccidn\de Asuntos Marcarios Li::igiusns
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARIA OVANDO
GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE
MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09.

Asuncién, 7 7 [I[ 2025
VISTO:

El expediente caratulado: HAN KOOK KIM contra ANGEL MARIA OVANDO
GONZALEZ sobre oposicion al registro de marca GENTLE MONSTER Y ETIQUETA clase
0%, y; e e e o B St e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “GENTLE
MONSTER Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera GENTLE
MONSTER, 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 ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo d ¥ 4 ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
us derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda ipducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

ubera sea la clase e que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARIA OVANDO
GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE
MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. o e

Que, corresponde a esta Direccién resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con el consecuente andlisis de la coexistencia o no entre “GENTLE MONSTER Y
ETIQUETA” clase 09 y “GENTLE MONSTER?, (con registro en el extranjero clase 09). ------—-

Que, uno de los criterios para analizar la pesibilidad de confusién existente entre los
signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, 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, ------r--s-

GENTLE MONSTER Y ETIQUETA (solicitud)
GENTLE MONSTER (oposicién)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARIA OVANDO
GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE
MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09.

solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior,

lo cual podria generar confusién en el pablico consumidor. -—---

En ese sentido, tanto la jurisprudencia y la doctrina sobre la marteria, han establecido
que las marcas deben ser distinguibles, condicién esencial para la registrabilidad de un signo es

que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, ~——-—----rerereee-

Que, por otra parte, el oponente manifiesta que su marca, es una marca registrada
previamente en el extranjero y que la misma ademds de contar registros concedidos en diversos
paises, es una marca notoria y como tal debe ser protegida y priorizada en relacién a la marca

oponente ya que sus registros son previamente concedidos en el extranjero.

Que, el Convenio de Paris posee fuerza legal en nuestro pais, el cual en su Art. 6 bis
establece que: “(...) I) Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la legislaciin del pais
lo permite, bien a instancia del interesado, a rebusar o invalidar el registro y a probibir el uso de
una marca de fdbrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona gue pucda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o simglares (..)" —-reremremmeeee

Que, ahondando atin mds en ¢l anilisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las lamadas marcas notorias .../.

preden defenaidgs exitosamy el del PALs N gue estdn Fepistradd

tortall con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya Wf?ﬁf‘fﬂ‘qﬁﬂ;ﬁﬁf principio de especialidad).” -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARIA OVANDO
GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE
MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09.

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 difusidn 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, bacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asi las cosas, en el caso de autos, ademids de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacién mds
adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera GENTLE
MONSTER y tras la biisqueda realizada en la base mundial de datos de marcas®, tenemos que se
encuentra registrada la marca GENTLE MONSTER, en la clase (09, en numerosos paises,

demostrindose asf la notoriedad de la marca registrada. —

En conclusién, vemos que la solicitante mo incorpora a su marca tan siquiera un
clemento novedoso y distintivo que permita la diferenciacién de otros comerciantes y/o
prestadores de servicios relacionados al rubro. Ademds, encontrindose registrada una marca
idénrica a la solicitud presentada en la misma clase, esta Direccién es de la tesitura que no es

posible autorizar su registro en estas condiciones.- -

Que, asi las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la
objecidn es una marca intensamente utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, ¢l

criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el

' *“DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9 Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
i
htips: ﬁil'ﬂiﬂ}ﬁ Lrnugu irmview/ resultsTpage= | &papeSize= 0&criteria=C &basicSearch=GENTLF%;
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARIA OVANDO
GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE
MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09.

aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los

intereses del piiblico consumidor’, =

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

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en ¢l Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constituyan wna 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 apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualguiera 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

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

ho de Marcas”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, 8va. Ed. Pg. 245.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA ANGEL MARIA OVANDO
GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GENTLE
MONSTER Y ETIQUETA, CLASE 09,

corresponde confirmar el Dictamen n.” 327/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala
oposicién deducidas por corresponder asi en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE;

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
HAN KOOK KIM contra ANGEL MARIA OVANDO GONZALEZ sobre oposicion
al registro de marca GENTLE MONSTER Y ETIQUETA clase 09, Expediente n®
1659968 solicitada por ANGEL MARIA OVANDO GONZALEZ.

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de registro de la marca G MONSTER
Y ETIQUETA clase 09, Expediente n® 1659968 solicitada gor ANGEL MARIA
OVANDO GONZALEZ. .

/"/\ |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. £ |

\ Directora

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 DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA, CLASE 35.-----

Asuncion, 2? LIL EGZS
VISTO:

El expediente caratulado: DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING
S.A. contra FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR sobre oposicién al registro de la
marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 35, y. —---ermrereremremremnee s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la selicitud de registro de la marca TU MUNDO
MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, ¢n base al registro de la marca
TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) en la clase 35, por lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles.

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

velando siempre por el interés general.

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

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

"Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al use
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
e sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al r::gistrn ¥ al uso de cuq]qui::r
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

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

marca previstas en la La}.r T e

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado TU
MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA solicitada en clase 35 y la registrada TU
MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) en clase 35.-- weees

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la biisqueda en el sistema informitico de
marcas tenemos que la solicitud de registro, TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 35 especificamente: “Comercializacion de
mesas de billar, mesas de tenis, pavios para billar™ mientras que la marca registrada “TU
MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) " proteger servicios de la clase 35, especificamente:
“Servicios de publicidad y promocidn; administracion comercial en el dmbito del transporte y la
entrega; servicios de gestion comercial en e dmbito del pansporte v la entrega; servicios

informatie

ador-de pedidos de alimentos y provisiones; servicio de pedidos informatizados de bienes
de confumo de tercerps, alimentos y provisiones; servicio de pedidos en linea de bienes de consumo de
tergbros, alimentos y provisiones; funciones de oficina; servicios de tiendas minoristas en linea que

ecerd, bienes de consimo de terceros, alimentos y provisiones; servicios de tiendas de provisiones en
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA, CLASE 35.

linea; servicios de comparacion de compras; monitoreo y seguimiento de paguetes y envios para
garantizar la entrega a tiempo para fines comerciales; servicios de consultoria de gestion comercial
en el dmbito del transporte y la entrega; suministro de wn sistema basado en la web y portales en
linea en el campo del comercio de consumidor a empreia para que los comsumidores ingresen,
administren y modifiguen su informacion de preferencia de consumo para que los comerciantes la

wtilicen para crear y administrar ofertas para entrega a consumidores”. Con esta comparacion

vemos que existe una diferencia respecto icios ofrecidos por las marcas en

Eugnn. ........................................... EEFE

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

distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automitica 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 oposicidn,
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 marcas, al no generarse riesgo de confusién ni de asociacion directa por parte

del conspmidéraromedio en el mercado de referencia, -——eeoeseeremceeeee-

Que, ahondando ain mds en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO

MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo daras
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA, CLASE 35.

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 ortogrificos o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundirdn si ambas marcas llegan a coexistir en el Vs . a —

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

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

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

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

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

originalidad, --==eeeeerrememrmr e

Que, la marca solicitada retine las condiciones bisicas esenciales que la 1::.-' requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una Marca, --——----e--sssmmrmrrmroo oo

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

nfusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
elemepitos diferenclydores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene

otedente, conseduentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 484/25 emitido por la

erccho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asuncidn. pigs. 104-105.
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ETIQUETA, CLASE 35,

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho.-—- EORC S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S§.A. contra
FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR sobre oposicién al registro de la marca
TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 2494477
solicitada por FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR. -

Articulo 2,- DISPONER la prosecucién de trimirtes de la soligi registro de la
marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA/clase 35, Expediente n®
2494477 solicitada por FERNANDO AGUSTIN ROJA LAR.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. Y (GBS, . )

Directora

Direecion dy Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA, CLASE 28. -

Asuncidn, 79 01 E 2925
VISTO:

El expediente caratulado: DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING
S.A. contra FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR sobre oposicion al registro de la
marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 28, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca TU MUNDO
MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca
TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) en la clase 35, por lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son 0 no confundibles,=--ceesm e e cesrsss e oreas e e

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

velando siempre por el interés general, —eereeeerme e o

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su drular el derecho al uso
na y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

bs derechos, Asimismo concede ¢ derecho a oponerse al registro v al uso de cualquicr
digno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
culquikra sea la clase en ghe 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 DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA, CLASE 28. -e

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

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

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado TU
MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA solicitada en clase 28 y la registrada TU
MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN]) en clase 35. eeeneeeceiinneioienon e

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la bisqueda en el sistema informidtico de
marcas tenemos que la solicitud de registro, TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA pretende proteger productos de la clase 28 especificamente: “Mesas de billar”;
mientras que la marca registrada “TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) " proteger
servicios de la clase 35, especificamente: “Servicios de publicidad y promocion; administracidn
comercial en el dmbito del transporte y la entrega; servicios de gestidn comercial en el dmbito del
transporte y la entrega; servicios informatizados de pedides de alimentos y provisiones; servicio de

atizados de bienes de consumo de rerceros, alimentos y provisiones; sevvicio de pedidos

wmo de terceras, alimentas y provisiones; funciones de oficina; servicios de

da que ofrecen bienes de conswmo de terceros, alimentos y provisiones;
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA, CLASE 28. ceee

seguimiento de paguetes y envios para garantizar la entrega a tiempo para [fines comerciales;
servicios de consultoria de gestion comercial en el dmbito del transporte y la entrega; suministro de
wn sistema basado en la web y portales en linea en el campo del comercio de consumidor a empresa
para gue los conswmidores ingresen, administren y modifiguen su informacion de preferencia de
consumo para que los comerciantes la utilicen para crear y administrar ofertas para entrega a
consumiidores”, Con esta comparacién vemos i a diferencia respecto a la cobertura de

roductos/ servicios ofrecidos por las marcas en [1d, -===snssemnsrammmnnmsmmrn

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

distingue cada clase, lo cual evita una proteccion automatica 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 marcas, al no generarse riesgo de confusidn ni de asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia. «------eeseceseemsersmrmn s e e

e, ::h::m ndo atin mds en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
LAGUAYO DE'\MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo daras
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA, CLASE 23.

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

consumidores no se confundirdn si ambas marcas I.:’fg;m a coexistiren el mercado™ ——eeeeeaccceeenee.

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

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

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

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

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

Griginalidad. e e L S e s e

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

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

T | 1T (o B e e

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacifiicamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los

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

imns:cutnmmcmc, corresponde revocar el Dictamen n® 485/25 emirtido por la

ODICA, Carmglo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019, Asuncidn, pdgs. 104-105,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA, CLASE 28.

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
DELIVERY HERCO LATAM MARKETPLACE HOLDING S§S.A. contra
FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR sobre oposicién al registro de la marca
TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 28, Expediente n® 2494483
solicitada por FERNANDO AGUSTIN ROJAS AGUILAR -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de tramites de la solics registro de la
marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA glase 28, E ediente n
2494483 solicitada por FERNANDO AGUSTIN RQOJ JEFUTREE R

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

#Direc tora

Direccidn suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RAPPI 5.A.5. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE
HOLANDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.

Asuncién, 2 2 DIC pp5

VISTO:

El expediente caratulado: RAPPI 5.AS. contra DAVID EDSON SANTOS DE
HOLANDA sobre oposicion al registro de la marca R RAPIDITO DALE DALE VAMOS!
(SLOGAN) Y ETIQUETA clase 39, y. - - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base al registro
de la marca RAPPI en la clase 42, 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 ¢l interés general.

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo d.: la misma y a ejercer ante lm érganos jurisdiccionales las acciones y mu:l:d:s que :::-rrr_;pcmdm

Piginalde$§
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE
HOLANDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39,

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado R
RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada en clase 39 y la
registrada RAPPI en clase 42, ---oceeceeeee e -

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la bisqueda en el sistema informitico de
marcas tenemos que la solicitud de registro, R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN)
Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 39 especificamente: “Organizacion de
servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicacion en linea; Servicios de
transportes, transporte de pasajeros, transporte en taxs; Reservas de plazas de viajes, de transportes,
de viajes; Transporte, transporte de pasajeros y entrega de paguetes y envios, transporte en taxi,
reservas de plazas de viajes, reservas de transportes, de viajes, mediante una aplicacion en linea;
servicios de vebiculo compartido; suministro de informacion en linea sobre estos servicios; mientras

que la marca registrada “RAPPI” proteger servicios de la clase 42, especificamente: “Alguiler de

software; provision de motores de biisqueda para Internet (Informacion en); provision de motores de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RAPPI §,A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE
HOLANDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39.

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

distingue cada clase, lo cual evita 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 sc configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposicién,
esto ¢s, 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 marcas, al no generarse riesgo de confusién ni de asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia, - -

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

consumidores no se confundirdn si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado™ -—--—weerereene-

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

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

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y ¢
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RAPPI §.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE
HOLANDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39,

confusidon di indi : iblico objetivo de cadam

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. oeee -

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

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

de una marca. = -

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 86/25 emitido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
contra DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA sobre oposicién al
ca R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE
HOLANDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 39,

clase 39, Expediente n® 2357416 solicitada por DAVID EDSON SANTOS DE
HOLANDA e ——

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y
Expediente n® 2357416 solicitada por DAVID EDSON §

Articulo 3.- NUT[HQUESE por cédula, -———f—te e i

Y1 SUAREZ

Directora
Direccién de Asuntos Marearios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUROLATORI” CLASE
07—

Asuncidn, ! Z DIC EUE&
VISTO:

El expediente caratulado: HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., contra PASTOR.
ROCHE sobre oposicién al registro de marca “PUROLATORI” clase 07 ¥i--

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“PUROLATORLI”, solicitada para la clase 07, en base a la marca PUROLATOR clase 07, por lo

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

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

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

velando siempre por el interés general. a-

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, —-eeee—

" Articulo 15 * .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo-de Ta niisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
mm?/ quicn lesione 'sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda ipducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
iera sea la clase e 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 HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUROLATORI” CLASE
07.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

oposicion PUROLATOR 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 Direccidn considera que la marca
solicitada no redne las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca, —

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

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

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
procesal.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUROLATORI” CLASE
07.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacidn/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 oposicidn. = -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tevcero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cwal 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 reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 668/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUROLATORI® CLASE
07.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., contra PASTOR. ROCHE sobre oposicidn
al registro de marca “PUROLATORI” clase 07, Expediente n® 2032409 solicitada por
PASTOR ROCHE.--

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de
clase 07, Expediente n® 2032409 solicitada por PASTOR

arca “PURDLATORI”

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA PUROLATOR. FILTERS NA LLC., CONTRA VICTOR RAUL FRETES
BENITES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUROLATORI”
CLASE 07.

A DTE
Asuncién, 2] DIC 2075
VISTO:

El expediente caratulado: PUROLATOR FILTERS NA LLC., contra VICTOR RAUL
FRETES BENITES sobre oposicién al registro de marca “PUROLATORI” clase 07

¥ -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“PUROLATORI”, solicitada para la clase 07, en base a la marca PUROLATOR clase 07, por lo

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicirud 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. eranaes

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

registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
¥y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
us derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA PUROLATOR FILTERS NA LLC., CONTRA VICTOR RAUL FRETES
BENITES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUROLATORI”
CLASE 07.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - - -

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

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

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

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

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

desinterésdel solicitante en proseguir con el trémite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA PUROLATOR FILTERS NA LLC., CONTRA VICTOR RAUL FRETES
BENITES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUROLATORI”
CLASE 07.

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 rexine 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 falea de

interés en sustentar la oposicién. - moceeenas

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan 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 tercers, cualesguicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacidin con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notorsedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por ¢l cual se
bubiese hecho conocido el signo”.—- = o

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

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 PUROLATOR FILTERS NA LLC., CONTRA VICTOR RAUL FRETES

BENITES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PUROLATORI”
CLASE 07.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 70/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala
oposicion deducida por corresponder asf en derecho.-- e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PUROLATOR FILTERS NA LLC., contra VICTOR RAUL FRETES BENITES

sobre oposicién al registro de marca “PUROLATORI” clase 07, 32:&;“\& n® 1751497
solicitada por VICTOR RAUL FRETES BENITES.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de’Ta harca “PUROLATORI”
clase 07, Expediente n® 1751497 solicitada por VICTOR/ RAULFRETES BENITES.-—

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
-~ Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO

URUGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA
ALPA, CLASE 01.

Asuncnﬁn, .{E [‘,I:‘ EDZE

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra AMAUTA AGRO URUGUAY
§.A. sobre oposicion al registro de la marca AMAUTA ALPA clase 01, ¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca AMAUTA ALPA,
solicitada para la clase 01, en base a la marca ALFA- K en la clase 05 porlo que cnrr:spcrndc aesta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles.——-—eemmmeee e

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

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que'fszable::f la EE}P regulamria,

velando siempre por el interés general. i

Que, tal como lo expresa el Arc. 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 vdlidos como el derecho a constituir una marca, ==

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
i misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrgquien lesion
oty signo que pueda

exclusivo d
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO
URUGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA
ALPA, CLASE 01.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. —--rmemeemmoeecceceeee e e i

Que, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna AMAUTA ALPA vs. ALFA-K

debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla

general en ¢l derecho marcario, sin artificiales desmembraciones v cuyo objetivo es adverrir si la

percepcion de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es

cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en comiin, no es menos cierto
3

que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones, «---seseeoeo

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en ¢l caso en estudio; ambos

vocablos de fantasia evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a

tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusion directa o indirecta en el

o 1] 71 1 ot e o e S R Py L S At LN

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "ALFA-K” (registrada) y la marca
“AMATUA ALPA” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, gsta

[ on considera gue la marca "AMATUA ALPA”. en su conjunto no es susceptible de causar

isid en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera

nto dejan una impresion muy diferente que aleja toda posibilidad de que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO

URUGUAY S§.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA
ALPA, CLASE 01.

exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente

BT o I T R i e e i

AMATUA ALPA ALFA-K

Solicitud Oposicion

Que, haciendo un andlisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en

pugna "AMATUA ALPA” {uaiu:ltantc} vs "ALFA-K” {upun:ntﬁ}l wﬂﬁ

mmmm]mmmmm Analizando la marca como un mdm no existen

suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algin riesgo de

CONfUSION meemmeremmrenmsermrmee s eereencsa-

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

entre las mismas. e ————— e T

Que, de la contrastacidn de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen

elementos diferentes entre s en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad, «-seessseenmess

asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO
URUGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA
ALPA, CLASE 01. weee

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y

PR s

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

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

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

ORI INAldad e

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

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

A e e B e e S G s

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion 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® 422/25 emitido por la

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

gvoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO
URUGUAY S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA
ALPA, CLASE 01.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TECNOMYL S.A. contra AMAUTA AGRO URUGUAY S.A. sobre oposicién al
registro de la marca AMAUTA ALPA clase 01, Expediente n° 2490072 solicitada por
AMAUTA AGRO URUGUAY §.A —ommmmemmememmemmsmmesmoeeeeeenmmene

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de tramites de la solicitud de registro de la
marca AMAUTA ALPA clase 01, Expediente n’ z-aanw AMAUTA
AGRO URUGUAY S.A. e m———

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “LUXIPRO”, CLASE 05 EXPEDIENTE N°
200963 4.

Asuncidn, 23 0IC 2625

VISTO: el estado actual de estos autos, y e S SR G —

CTONSIDERANDO:

Que, atento o 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 03 de julio de 2025., dispuso la intimacién a las partes por el plazo de cinco
dias para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en
su poder.

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 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 Cddigo Procesal Civil y Penal, - .

Que, por aplicacién supletoria, cabe traer a colacion que el Art. 120 del Cédigo Procesal
Civil establece el procedimiento para la reconstitucién de un expediente extraviado, y reza:
“Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitucion, la que se efectuard en
la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la
reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco dias presenten las
copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dard vista
a las partes, por el mismo plazo, a fin de que s¢ expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrd

disponer, sin sustanciacion ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.

en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “LUXIPRO”, CLASE 05 EXPEDIENTE N°
200963 4.

POR TANTO, atento a lo, brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las
disposiciones ]:galcs citadas, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos: --—s--s-----s--reresemesmsence-

RESUELVE:

1) TENER POR RECDNmmmﬂ el rxpcdlcnrc de solicitud de reglstro de la

ko]
14118

2.- DAR continuidad a los trdmites procesales en el punt que se ha intetpumpido.

2) NOTIFIQUESE por cédula. /OSSY W—— E—

\// Directora
D:m:cm@jc Asuntos Marcarios Litigiosos



GOBIERNOpgr MRECCION NACIONAL
U PARAGUAY  trircroar

N1/

ResolucisnDAMLn. () (1 1 4§ 7
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA AO POTI $.A. CONTRA SIN HYUN KYUNG SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ARIS Y ETIQUETA” CLASE 35,

Asuncidn, :

b | bl ARAE
2 !..- v _;__'!__J
VISTO:

El expediente caratulado: AO POTI S.A. contra SIN HYUN KYUNG sobre oposicién
al registro de marca “ARIS Y ETIQUETA” clase 35 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicicud de registro de la marca “ARIS Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en basc a la marca ARES clase 35, por lo que
corresponde  a  esta  Direccion  determinar  si  las  marcas son o no

confundibles. - —

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

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

" Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo.d Msma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrz’quien lesioneé\sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda Inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
ra sea la clase ep 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 AO POTI S.A. CONTRA SIN HYUN KYUNG SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ARIS Y ETIQUETA” CLASE 35,

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - s

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “ARIS Y ETIQUETA”
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicién ARES 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. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
procesal. -

1¢;.de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga

entos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

istro.
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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 falra 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 una reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transeripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn 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 hecho conocido el signo™. -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
currcspund: cunﬁ:ma: el Dictamen n.” 449/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA AO POTI S.A. CONTRA SIN HYUN KYUNG SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ARIS Y ETIQUETA” CLASE 35.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por AO
POTT S.A. contra SIN HYUN KYUNG sobre oposicién al registro de marca “ARIS Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2127228 solicitada por SIN HYUN
KYUNG. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de lam mﬁv-\nQUEm”
clase 35, Expediente n® 2127228 solicitada por SIN H’YU}}

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