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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARTIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELEGIDOS”, CLASE
41.

Asuncion,

07 OCT 205
VISTO:

El expediente caratulado: MARTIN ARIAS DOS SANTOS contra TV ACCION S.A.
sobre oposicion al registro de la marca ELEGIDOS clase 41, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “ELEGIDOS”,
solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca ELEGI 2 en la clase 41, por lo que

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

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, ~eeeemeesmesssns 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
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 ¢l derecho a constituir una marca, --—-——

" Articulo 15%= Elregistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusive de |2 misma }'xlejerr.er ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra ';{uim lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otrg. gao que pueda inducif directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

clialquiera sea la clase en que/figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARTIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELEGIDOS”, CLASE
41.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar ¢l 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, al cotejar las marcas solicitada ELEGIDOS y ELEGI 2 oponente, se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicion, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los
planos fonérico, visual y conceprual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una
marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de

Produccion ).——---rereee- -~ =

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

extstencia de un riesgo de confusion con una marca previamente registrada o solicitada™ -

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparacién
marcaria. Como lo sostience la reconocida doctrina, “el contenido conceptual es tambien de
importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, ceando es diferente en las marcas
en pugna; porgue tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el
recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como se
dijo en el caso de "Nido de Abeja”y "La Colmena” recién citado (595), “al ser expresados ante un
ayente presentan la misma represeniacion mental, sin necesidad de efectuar ningsin proceso de

L . "l.
HCarfos Ferndndez Nov-;:%- “Tratado sobre Derecho de Marcas” pag. 273
/ f

/
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SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FLEGIDOS”, CLASE
41,

asoctacion. Justamente e esta inmediata evocacidn de la cosa la que puede producir

confusion” A g e

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
ptblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
servicios muy relacionades de la clase 41 (servicios de entretenimiento), lo que nos da la
pauta que la oposicién sea declarada procedente. —

Que, ademds el oponente ELEGI 2 ya es una marca registrada en nuestro pais con
Registro n°/405.519 en la clases 41, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que
refuerza su posicidn en la oposicién contra la solicitud de ELEGIDOS, --reemeeeeensoceee

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: “.. Confusidn entre productos y servicios: Un servicio de

reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las
marcas de ambos son confundibles. Los qmpfm pmden ser variados, Wﬂm

. %

De ello se colige que
las marcas en pugna no podrdn coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominativo, —-e—mme e

Que, ahondando atin mis en el anilisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusion en una misma clase, diciendo: “En las opaosiciones en una
misma clase se ba admitide la posibilidad de confusion cuando existe entre los productos que
amparan las marcas una "marcada similitud’, una "indudable proximidad’, una “afinidad’, o

,

P

! Jorg: D:lmcndi D:m:hﬂd:hfl:rcas
AD GHDDE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARTIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELEGIDOS”, CLASE
41.

bien son ‘semejantes” o “notoriamente vinculados por su funciin'../..Mds alld de estos fallos
también se ba becho lugar a oposiciones de este tipo frente “a supuestos de mala fe, deslealtad
comercial’, o “marcas notorias”. No vostante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
de los productos en pugna, de maneva tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

Fe T 17 T — R

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: “Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos
marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el grdfico, el fonético y el
ideoldgico: es la regla jurisprudencial gue basta con que la posibilidad de confusion se plantee en

eualguiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido"™.

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresién global

que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la_semejanza en los elementos

distintivos

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

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

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

a.snciacién,"}nﬁmié_n de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
hY

* OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012,

* Eduaydo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pig 28
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARTIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA° MARCA “ELEGIDOS”, CLASE
41,

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 Dt MArcas, - oo ciosoteieei

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

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

interés en sustentar la oposicién. -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos-que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocide en el sector pertinente del priblico, gue pertenece a un tevcero, cualesguiera gue sean los
produectos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confiesion o un riesgo de asociacion con ese tercern, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocida el signo™.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 211/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicidn deducida por corresponder asi en derecho, e

\ Por tanto,
LA I?IREC'IURA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
' RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARTIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELEGIDOS”, CLASE
41.

-

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MARTIN ARIAS DOS SANTOS contra TV ACCION S.A. sobre oposicién al

registro de marca “ELEGIDOS” clase 41, Expediente n® 2129011 solicitada por TV
ACCION S.A ~—rreeerreee

/.ul"

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dela ﬁa_n:a ]:.LE(}{DDS clase 41,
Expediente n® 2129011, solicitada por TV AC CID S.A

% \ -T """"""""""
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ( 1 [ /’;;g,/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ
BRANDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FLOGOBELL”
CLASE 05.

Asuncion,

— 07 00T 2005

El expediente caratulado:”BAGO GROUP S.A. contra DOMINGO RAMON
NARVAEZ BRANDA sobre oposicién al registro de marca “FLOGOBELL” clase 05,

¥i—- - T i st

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
"FLOGOBELL”, solicitada para la clase 05, en base a la marca FLOGO-BACTICEL en la clase

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

confundibles. i e

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

velando siempre por el interés general. - i

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

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra qrui’en lesione sys derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otfo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

I,-'i:u uiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ
BRANDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FLOGOBELL”
CLASE 05.

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

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

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

marca previstas en [a Ley de Marcas. - o

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FLOGOBELL” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion FLOGO-BACTICEL, 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 retne las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 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 desineerés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

pratesal.- : - -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ
BRANDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FLOGOBELL”
CLASE 05.

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 e R R L R ———

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

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

interés en sustentar la Oposicion. - —-rrrmeee e

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

bubiese becho conocido el signo” oo

Q;cfc;-i:};:_r_iﬁﬂéigrcsadu y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

D1ﬂ:l;€}-6l‘l considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
__z&iip/ﬂa&q; en la Ley n® 1.294/98 y no reiine los requisitos para su registro, por lo que
' I|| I'.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ
BRANDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FLOGOBELL"
CLASE 0s.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 304/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la oposicién 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 accion deducida por BAGO
GROUP §.A. contra DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA sobre oposicién al
registro de marca “FLOGOBELL" clase 05, Expediente n°® 22104949 solicitada por
DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA ~ereemenmsom e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la nj-g_rcg,”‘r;EDGDBH.L“ clase
05, Expediente n® 22104949 solicitada por DOMINGO"RAMON NARVAEZ
BRANDA. L (I C———

Articulo 3  NOTIFIQUESE por cédula, -ttt ik

f'_"'l':ﬁ

i
Ny
G /ﬁ‘:\%

N, )
Almltféﬂ UAREZ
-~ Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS- GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA SAMUEL SALINAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELYTE” CLASE
01.

Asuncion, I
07 0C1 2008
VISTO:
El expediente cararulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra SAMUEL
SALINAS sobre oposicién al registro de marca “ELYTE” clase 01, y; e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “ELYTE”,
solicitada para la clase 01, en base a la marca ELITTE en la clase 11 respectivamente, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciches otorgadas por la I.:;.rL a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regularoria,

velando siempre por el interds gcnml. . ——

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 régli\tm de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusive de la misma y & ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
tt:nt?fquicn lesione sus d'qr:::has. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
_otra’signo que pueda indudir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
xf cufqui:&la sea la clase en ql_)é figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.,
, y

i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA SAMUEL SALINAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELYTE” CLASE
01.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

ELITTE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceptual .- S

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La 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 hechosalegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
F b
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA SAMUEL SALINAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELYTE® CLASE
01.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo oto rga

validez a los argumentos de la oponente, sinn'quc 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 reiine 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 LT Ly 1 —— o

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 veproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o 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
buebiese becho conocido el signo”. e

/ "{iué,"pu{ 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

tip-.ﬂgdas en la Ley n° 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que

) ( xi-{,- g | Pigina 3 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA SAMUEL SALINAS

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ELYTE” CLASE
01.-

corresponde confirmar el Dictamen n.® 299/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la oposicién deducida por corresponder asf en derecho.—————--eeoeeememerermeee -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra SAMUEL SALINAS sobre oposicidn al
registro de marca “ELYTE" clase 01, Expediente n® 2374730 solicitada por SAMUEL

SALINAS. : e o
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de’la /‘Fuar::i "ELYTE\ clase 01,
Expediente n® 2374730 solicitada por SAMUEL SALI?GAS -----

' |
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. - - 1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA MARCOS
JIMENEZ PAEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BUONO
FOOD Y ETIQUETA” CLASE 30.

I'f' L] a2 NPT A
Asuncién 07 00T EDEE
VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra MARCOS
JIMENEZ PAEZ sobre oposicién al registro de marca “BUONO FOOD Y ETIQUETA” clase
30.! bl oot e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BUONO
FOOD Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 30, en basc a la marca BONO en la clase 30
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles.-—--———--- : Gk

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, —--eemrr s

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
a distinguir productos o servicios. Sin em se encuentran reguladas en la propia
par nguir p i prop

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

' Articulo 15°.- Fl registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
m:]usi-.?fdé la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contry quien lesione sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro/sigho que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
uiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

/
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA MARCOS
JIMENEZ PAEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BUONO
FOOD Y ETIQUETA” CLASE 30.

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “BUONO FOOD” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion BONO, 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 bésicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldia, conforme 2 lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, ¢l solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
::pusmlc-n JEsto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un dﬁipfcrés del mllmrznrc en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de hé hechos dcgndos por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

Ila‘g'xmgésai. - 4 .
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA MARCOS
JIMENEZ PAEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BUONO
FOOD Y ETIQUETA” CLASE 30.

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

solicitada para su registro. LT

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

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

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gque mn_r-u':u_ygn wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transeripcion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 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 fucsen susceptibles de casusar
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 becho conocido el signE" ——rmememmeeeeemeee e —

Que por Imprtsadu y de mnﬁ:rrtmdad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

Dlre:clé’n considera quc la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

_ﬁtlpxﬂa&u en la I..r.yll'ln 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que

’ \ "-"'—II".'/H.E‘.' ] \\-’J’i- N .'/\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, CONTRA MARCOS

JIMENEZ PAEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BUONO
FOOD Y ETIQUETA” CLASE 30.

corresponde revocar el Dictamen n.” 271/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asi en derecho, - e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE $.A. contra MARCOS JIMENEZ PAEZ sobre
oposicion al registro de marca “BUONO FOOD Y ETIQUETA” clase 30, Expediente n°
2260977 solicitada por MARCOS JIMENEZ PAEZ. - -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mm’“.E-UDNEJI FOOD Y
ETIQUETA” clase 30, Expediente n” 2260977 solicizada par MARCOS JIMENEZ
¥ 4

PAEZ. - o ]
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. —/ i o VAP WD
| | l‘ '~-_--"'.'".-i ré

\ Fg v re 4 "\.
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\  Directora e

Pigina 4 dc 4



GOBIERNQpgr | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY ' Wrnitcrose

Resolucién D.AMLn,° & !

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME CONTRA
MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA
RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EXCELLENT Y
ETIQUETA" CLASE 35.

. Asuncién, 7 (CT 2005
VISTO:

El expediente caratulado: O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME contra
MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE
sobre oposicién al registro de marca “EXCELLENT Y ETIQUETA” clase 35,

¥s = I e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“EXCELLENT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca ODONTO
EXCELLENCE en la clase 44 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles.

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

velando siempre por el interés general. 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 rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

opro Signp que pueda indudjr directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
feu ui:ri*?ca la clase en qué figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME CONTRA
MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA
RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EXCELLENT 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 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, «—--e----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - -

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

hacen pricticamente idénticas en los planos fonéico, visual y conceprual.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y69del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defénsa en tiempo\y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
L) o

_pp77(i_cién. Esro r-:fuen;la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
d

ury desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME CONTRA
MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA
RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EXCELLENT Y
ETIQUETA” CLASE 35.

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

procesal.

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

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

solicitada para su registro.

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

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

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

interés en sustentar la oposicién,--—=- - o

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd

registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacidn, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente

conocide en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesguiera que sean los

productos o serviciosa los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar

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

el jf’g‘ua 0 la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

f'f }anfaf bchfw conocido el .ﬂ'gﬂ%”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME CONTRA
MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA

RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EXCELLENT Y
ETIQUETA” CLASE 35,

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 Dictamenn.® 417/25, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por c::rrcspﬂnder asi en derecho.--—eeeema-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por O.G.
MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME contra MYRIAN ELIZABETH
FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE sobre oposicién al
registro de marca “EXCELLENT Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2368582
solicitada por MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE
IBARRA RECALDE. - i

Articulo 2.- RECHAZAR i solicitud de registro de fa- marca “EXCELLENT Y

ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2368582 solicitada per MYRIAN ELIZABETH
FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE. '

\ | |

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - i | ik
- = | e"'.:"_""- =
ABE’;;DI‘H ALV, ésvﬁm
\ D:recmrz —

Dlmtcufm 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 34.

Asuncién, [J § (L] 7202

il LWL

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE
INTERNATIONAL, LTD,, sobre oposicién al registro de la marca SEX ADDICT clase 34,

- 5 _ -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve upnsiciﬁﬁ contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para la clase 34, en base a solicitada con poterioridad SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN en la clase 34, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son

o no confundibles.—--—eeeeeee - - i

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la Iey' 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 interéds general, oo

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

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

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

exclusivo de 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
_aifro s signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
/ cuaiqmm sca la clase én que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SO3SRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SEX ADDICT, CLASE 34.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas, oo

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

Que, el oponente manifiesta ser trular 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. - -—reemeesseceeeeee

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. ~—eeeeeeeeeeeee

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

reune elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional, ---— -

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

presentada 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 34.

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

conacido, lo que podria generar riesgo de confusidn y dilucién del prestigio distintivo de la marca

prioritaria,--—- e e e e e

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, asf también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacidn a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
utilizada, de gran difusiin o goza del cardcter de notoria, ¢l criterio gue se aplica en el cotejo
Ziguroso 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 atencién a la necesidad de preservar su reputacion y evitar la dilucién de su

fuerza distintiva. - - R —

El articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

2 DERECHO DE MARCAS” = Jorge Otamendi. 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 34.

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

una marca notoriamente conocida, aun cuando no se ha}ra registrado en el pafs, siempre que

exista riesgo de confusién. . s

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. =

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la proteccion
reforzada de las marcas notorias. En el caso “Rolex S.A. ¢/ Relojes Rélex” (CSJ 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™. At

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, ——-----re-sseeeeeeseee

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.I. N.® 1046/2018, “Victoria’s Secret ¢/
Victoria Secret §.A.”) sostuvo que las marcas notorias gozan de una proteccién ampliada,
extendida a productos|o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o

dlfucmn de su djsmumdai — R S T
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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 34.

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 anadido

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

Que, la doctrina especializada ha sealado 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 legftimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicién en un acto abusivo, contrario a la
finalidad del sistema mareario, el cual estd destinado z.prnmgﬂr la leal competencia y no a servir de
instrumento de obstruccion (Bidart Campos, N.: “Derecho de la Competencia y Propicdad
Industrial”, 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 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 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 ﬂqwﬂ&s-caﬁifm'df izados por Ignite.” — -

Que, en este sentido, la oposicién planteada en autos no persigue la defensa de un

dﬂ'ﬂchﬁ_ real sobre la marca, sino que constituye un ejercicio indebido, obstructivo B
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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 34.

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

industrial. e = A

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actda 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, - - -

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.--—----- - = s

Que, en el presente caso, se constata que la oposicién no persigue la defensa de un
derecho legitimo, sino que tiene como finalidad entorpecer ¢l desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusidn 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 conse¢uencia, la oposicidn constituye un acto de mala fe, carente de sustento
jurfdico vilido y orientado tnicamente a obstruir el ejercicio del derecho de quicn si posee
interés real, legitimo y actual en la explotacién de la marca. oo

W,
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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 émbito 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 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 v

originalidad —~w—eemsimsae e

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

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

de una marea. 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® 314/25 emirido porla

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

derecho. e -
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
A Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
/ DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre
Lt - f-"' Pigina 7 de 8
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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 34.

oposicién al registro de la marca SEX ADDICT clase 34, Expediente n® 2488055
solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, LTD.-—---- S

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de lasolicitud de rcglstm de la
marca SEX ADDICT clase 34, Expediente n° 2483{]55 solicitada pur \IGNITE

INTERNATIONAL, LTD. .
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. —-/-rrrvv gl
I e = -l" - .JII r
P ot | a 8 d
e L AW AN
P : ¥ 18}/ f
; ABG. JADIY] AL\-"AFIéﬂ; SUAREZ
W .» Directora

\H Wﬁn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASF 41.

Asuncien, 0 % 0CT 2005
VISTO:
El expediente caratulado: FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LID. sobre
oposicion al registro de marca “FTX" clase 41, y; e
CONSIDERANDO:

ue, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FTX",
P p 8
solicitada para la clase 41, en base a la marca FASTRAX S.A. en la clase 35, por lo que

corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles, —-----reeeeemeececeece —

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 A S

Que, tal como lo expresa el Art. 1dela 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 ritular el derecho al uso
exclusivo de-la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otre signo que pueda inducir directa » indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
I,c{u.l;.']u'::r":,_s:z la clase en que figuren, siempre que tengan relacidén entre ellos,

2 "‘L 4 / f Pigina 1de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 41.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FTX” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de opesicién
FASTRAX S.A,, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonérico, visual y conceptual s

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 contestd 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 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 trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal. e e A PO

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
valideza los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
soliciada para su registro. e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 41,

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

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

interds en sustentar la oposicidn. - --—-—rrrreerereee 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
registrarse como marcas los signos gue comstitwyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocicdo en el sector pertinente del piiblico, gue pertenece 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 causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tércero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signa”. s ———

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.” 481/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
[ I RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FIX TRADING LTD., SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 41. --

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
FASTRAX 5.A. contra FTX TRADING LTD.,, sobre opesicién al registro de marca
“FTX" clase 41, Expediente n® 21112516 solicitada por FTX TRADING LTD.-=-eeeeeeee-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “FTXI” clase 41,
Expediente n° 21112516 solicitada por FTX TRADING LTD. LSy N

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

A~
] . .. N S
ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
\\  Directora -
\i Direccidn ;;:lr Asuntos Marcarios Litigiosos

e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 25.

Asuncién, 0§ OCT H5
VISTO:

El cxp:dicnt: caratulado: FASTRAX S5.A. contra FTX TRADING LID., sobre
oposicion al registro de marca “FTX” clase 25, T A SR

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FTX",
solicitada para la clase 25, en base a la marca FASTRAX S.A. en la clase 35, por lo que

correspcnd: a esta Direccidn determinar si las mareas 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
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
exclusivg de la misn'-t:i"y_a ejercer ante l-nj 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
otrg'signo que pueda indugir directa o indirectamente 2 confusién o asociacion entre los productos o servicios
'cualquiera sea la clase en quk figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
| /
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DF LA MARCA “FTX” CLASE 25.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FTX" se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién
FASTRAX S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.—-—---eeeee-- S TR ———————

Que, resulta evidente la identdad, 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 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 im plica que, al no haber ¢jercido 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 praseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
procesal. -

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

-m|icitada para su Mgiﬁtﬂ]. ......

Pigina2de 4




*&(;UH[EHNUML n|;m-t‘:.t:u'r_\;.\..-u'mmu
(; PARAGUAY | Beraerrons

Resolucion D.AM.L n. ° Et G 1 1 1 l|>

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 25.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird ¢l 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 “”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas. i

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

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

interés en sustentar la oposicién. e -

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 podnd
registrarse como marcas los signos que comstitwyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion toral o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en ¢l sector pertinente del piiblico, gue pertenece a un tercers, cualesquiera gque sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, euando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo 0 la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signo”. - wer

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.® 484/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala
oposicidn deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

~ | RESUELVE:
I|' 1

|I / o -~
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 25.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD.,, sobre oposicién al registro de marca
“FTX” clase 25, Expediente a® 21112510 solicitada por FTX TRADING LTD.-eeeeeeee -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitid de registro de fa,ffmarca “PI‘X clase 25,
Expediente n” 21112510 solicitada por FTX TRHDING LT E{ A—r

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula.

p - , : ﬁ i?" ~ H\\ :
| AsG. anﬁ‘l ALVAKENGA SUAREZ
e | Directora

Darr:cmcin d: Asuntm Marcarios L1ugmsus

-\.L
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 09.

Asuncién, 08 00T 2005
VISTO:

El expediente caratulado: FASTRAX §.A. contra FTX TRADING LID., sobre
oposicion al registro de marca *FTX” clase 09, -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marea “FTX",
solicirada para la clase 09, en base a la marca FASTRAX S.A. en la clase 35, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién aia 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 expres;tl 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 mareario se encuentran para

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

' Articulo 15%=El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
-:xclu.sivq-dé la misma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra /quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda induﬁlr directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
lcualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

SR - Pigina 1 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 09,

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FTX" se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién
FASTRAX S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. seeen

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, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 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
oposicidn. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal.

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

va]jgln:"z a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de apritud de la marca

/ solicitada para su registro.
- ".-)'-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD, SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 09.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Diireccién 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 ¢l 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 ﬂpcdi:nl:e con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicidn.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
FEGISIYAYse COMO MArcas los _u:gnm gue constitiyan una n?mdxmfén fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripoion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un rieigo de asoctacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por ¢l cual se

hubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 482/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.- e

\ ~ Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
' RESUELVE:
).-r. EILJ-':I f I\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 09.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD.,, sobre oposicién al registro de marca
“FTX" clase 09, Expediente n” 21112507 solicitada por FTX TRADING LTD. -

Articulo 2.- RECHAZAR [a solicitud de registro de Ja marca “FTX" clase 09,
Expediente n® 21112507 solicitada por FTX TRADING LTD, -+ v

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, —s--eme-t-ue

\ ol i
" e

W . 5
\ 22 .
ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
\ ) Directora
N 6, Dlm:}cg&n de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTRA ANDRE
GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FESTIVAL 24" CLASE 43.

Asuncién, [ § (I[T 2053

VISTO:

El expediente caratulado: COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A. contra ANDRE
GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIR A scbre oposicion al registro de marca “FESTIVAL 24" clase
43, y; e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FESTIVAL
24", solicitada para la clase 43, en base a la marca FESTIVAL 24 en la clase 30, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. womeans

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

' Articale 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su drular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a\ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus dérechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualguier
‘otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquicra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTRA ANDRE
GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FESTIVAL 24” CLASE 43.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FESTIVAL 24" se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion FESTIVAL 24 se pcrcibc que entre las mismas existen elementos que las hacen

practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual -—--—-emereeeemeeraeve wee-

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

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

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

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

J’/l - Pigina 2de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A, CONTRA ANDRE

GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FESTIVAL 24" CLASE 43.

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 para su registro, - e e

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

del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas. T

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 podnd
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transeripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o sevvicios a los que se aplique el signo, cuando sie wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o wn riesgo de asociacion con 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
bubiese becho conocido el signo” e

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

Direccién considera qiie 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

|I #.f/:_ * -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTRA ANDRE
GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “FESTIVAL 24" CLASE 43.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 539/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara

la opaosicion deducida por corresponder asi en derecho.—- 5

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A. contra ANDRE GUSTAVO ZENNI DE
OLIVEIRA sobre oposicidn al registro de marca “FESTIVAL 24" clase 43, Expediente
n® 1959037 solicitada por ANDRE GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIR A, oo

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “FES’I:IVAL 24" clase
43, Expediente n° 1959037 solicitada por ANDRE GUSTAVO \ZENNI DE

OLIVEIRA. . e T _
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, —/forriorreorreeecre e
3 | = ,/'ll ” ~ .
W e T ;
'|_- J‘J’K :‘\ 3 = J ~ ] S \_.Jz’
ABG! JADIYI ALVARENGA SUAREZ
- Directora

\\DEEEEI.‘@\' e Asuntos Marcarios Litigiosos

e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TECNOMYL §.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FERTILUX” CLASE 01—

Asuncidn, o
08 0C] T 2025
VISTO:
El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra LUXEMBOURG INDUSTRIES
LTD., sobre oposicion al registro de marca “FERTILUX” clase 01, ¥i

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FERTILUX",
solicitada para la clase 01, en base a la marca FERTILIFE TM en la clase 01, por lo que

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

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, —————eoeeeeee -

Que, tal como lo expresa el Art. 1de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
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
ucluswn"&-: la m:srha ¥ a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
congrd qu:zn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
atre signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
_r.u.ilquicm sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FERTILUX” CLASE 01.

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. R— -

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

oposicion FERTILIFE TM 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 Direccidn considera que la marca
solicitada no redine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién 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 forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

procesal -

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

validez a los 1rgumcnm‘s_ de la oponente, sino que también refuerza la falea de aptitud de la marca

solicttada para su registro, =
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TECNOMYL §.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD.,,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FERTILUX” CLASE 01,

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusidn de marcas. La denominacion solicitada no retne los requisitos que la hacen

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

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

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

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

interds en sustentar la oposicion, : e e S g

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 imitacidn, 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 tercero, cnalesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando sw wso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cunal se
hubiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n" 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 426/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la oposieién deducida por corresponder asf en derecho.

\ Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
' RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD.,,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FERTILUX” CLASE 01

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
TECNOMYL S.A. contra LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD., sobre oposicién al

registro de marca “FERTILUX” clase 01, Expediente n® 2355217 solicitada por
LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD.

Articulo 2.- RECHAZAR lasolicitud de registro de Jamarcd “FERTILUX” clase 01,

Expediente n® 2355217 solicitada por LUXEMBOURG INDUSTRIES s wene h
Articulo 3-  NOTIFIQUESE por cédula, --et-orretierer e
T ’/ T / . i
”"B'G .’&m ALVARENGA EUAR.EZ

i Directora
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos

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

Asuncidn, 03001 2023

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED $.A.) sobre oposicion al registro de la
marca PROCETINA, clase 05, y.-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca PROCETINA
solicitada para la clase 05, en base a la marca BERCETRINA en la clase 05, por lo que

currespﬂnd: a esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles, —---—---—ecoeeeeeeee =

. . I - = . "
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.

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular el derecho al uso
exclusive de la misma v-a ejercer ante los Srganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrd quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
uu:lﬁ;signu que pueda indudir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios

-’ct#lqui:m sea la clase en que figuren, siem pre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. §.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PROCETINA, CLASE 05.

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

precautr:lar otros derechos o intereses, tan vdlidos como el derecho a constituir una marca, -=--—-—---

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

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

muarca previstas en la Ley de Marcas. - -

Que, al realizar un andlisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada PROCETINA y la marca oponente BERCETRINA
presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite

establecer una clara diferenciacidn entre ambas denominaciones.

Que, entre las marcas en pugna: PRO/CE/TI/NA (solicitada) vs. BER/CE/TRI/NA
{npunente}, €n conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y concepruales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacion de ambes denominaciones, Resaltar estas distinciones permite una
utilizacion mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo as
una comunicacion 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. e Sirgg

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

es lo suficientemente significativa como para inducir una confusion en el piblico

copsumidor —coe e
/ =]
¥ o— r f /x
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PROCETINA, CLASE 05.

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

marca ya existente (base de oposicion), las marcas en cuestion deben ser analizadas en su

el resultado que

arroje la visidn en conjun iter be primar a la hora de determinar si

sibilidad de confusi ismas. Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto
dejan una impresion muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, —-eeeeeeee -

Que, también es importante destacar la situacién particular de los productos
comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como
farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza
por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un anilisis minucioso y detallado en cada solicitud de
registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y
farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificacion en esta clase refleje

adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el imbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnologfas. e e

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

entre las mismas, —---——reeeemee oo

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mis
frecueptemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con

/ N, . . :
arreglo a su visidn en su conjunto”, y que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “ocupa
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA PROCETINA, CLASE 05.

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

FVMPIER"™ e eeseracssonsummassessnissssssntomesssetoemtens st ahessntmstmta it e et o g

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 toralmente
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 e

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

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

L S R o i s s S

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 14/25 emitido por la

? Dr-Fernindez Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pdg. 199.

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

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

derecho. rrnmnnn e S —
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
HEISECKE & CIA. S.ACIL contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD
ANONIMA (SIEGFRIED 5.A.) sobre oposicién al registro de la marca PROCETINA
clase 05, Expediente n® 2370551 solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED
SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.). e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca PROCETINA clase 05, Expediente n® 2370551 snlrmta.dg por LﬁBDRAT‘DRIDS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S A.).

F
i

Articulo 3,- NOTIFIQUESE por cédula. -----freeremmpotemeeotesdeeoo il

- B e

T | \ P 3
- ABG, JADIYT ALVARENGA SUAREZ
.. % Directora
Direccion &gﬁsunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.IF SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE 05.

Asuncidn, 09 prr
VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra
LABORATORIOS RICHMOND 5.A.C.LF. sobre oposicién al registro de la marca OZANIK
RICHMOND, clase 05, y. . - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca OZANIK
RICHMOND solicitada para la clase 05, en base a la marca OZANTT 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 Ie}r' 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, ral como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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 dela 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
u-l:n:_iJﬁ'gno que pueda inEIpclr directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

eualquiera sea la clase en qfu: figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.ILF. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, 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. oo

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
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, al realizar un andlisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada OZANIK RICHMOND y la marca oponente OZANTI
presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite

establecer una clara diferenciacidn ertre ambas denominaciones.-—-—----eeeeemeermemsseasacacceeee

Que, entre las marcas en pugna: OZANIK RICHMOND (solicitada) vs. OZANTI
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y concepruales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da
la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el

mercado. T o

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no
es lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el publico
" egnsumidor. -

iy f \‘H Y ,J" L
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.LF. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE 05.

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

marca ya existente (base de oposition), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

no simultinea v, el resultado

arroje la vision en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
sibilidad de confusién ismas. Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, -—-——-———

Que, también es importante destacar la situacion particular de los productos
comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como
farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza
por su flexibilidad y amplirud, lo cual exige un andlisis minucioso y detallado en cada solicitud de
registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y
farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificacién en esta clase refleje

adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el dmbito de la salud, incorporando

nuevos productos y mmnlugh.s_ S

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

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

entre las mismas. S s S e e i T e

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
‘ecientemente requeridas por el Tribunal supremo e5 gue las marcas han de ser analizadas con
) q pe P .

-“.

arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “oeupa
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCFEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.LF. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE 05.

un lugar preferente el que propugna una vision de confunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su wnidad fonctica y

grifica™. i e AR

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. S 4 S

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

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

de una marca. e et e e

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 219/24 emitido por la

& -

D¥. 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 ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.LF. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE 0s.

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

derecho. -

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LABORATORIOS
RICHMOND SACLF. sobre oposicién al registro de la marca OZANIK
RICHMOND clase 05, Expediente n® 23106343 solicitada por LABORATORIOS
RICHMOND S.ACLLF. s n——

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de Ia solicitud dr: réegistro de la
marca OZANIK RICHMOND clase 05, Expcdu:nu: |1 2310{5343 soliditada por
LABORATORIOS RICHMOND §.A C.LF.—wrsfimfuctonn I

f R _
Articulo 3.- NOTIFIQUESE p&rlﬁlula._:r-—i-—rrl-n.r-}-*"----;m-_- ..... i
oo\ /“f“/
ABG. j;fnm Ammmc.[uum:

-/ Directora

\\‘ D.:rEC%P'{ de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “IXIUM”, CLASE 05.

Asuncidn, 03 L'“ 3325
VISTO:

El expediente cararulado: GLYMAX PARAGUAY S.A. contra LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED $.A.) sobre oposicién al registro de la
marca IXTUM clase 05, y. —mmrmme e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “IXIUM”,
solicitada para la clase 05, en base a la solicitud con anteriorida de la marca AXTUM en la clase 05,
por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles, . -~ -

Que, en uso de las arribuciones Dmrg:das por la Iv::,'J 2 esta d:pcnd:ncia 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

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

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

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

offo signo que pueda indugir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
; "c.u:llquié'ﬂ sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

1 -

[ _.--'II_H_d_*-_f._,.—"f I,lp\ /I/\ j
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “IXIUM”", CLASE 05.

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

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

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

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

marca previstas en [a Ley de Marcas. S

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

porotra) como a laindirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).———-—

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
puiblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que las muarcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 05 f:pmdncmrﬁnm#rﬁ:m_y otros), lo que nos da la
pauta que la oposicién sea declarada procedente. - 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, requisitos indispensables para el registro de una marca. -——

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusidn de marcas. La denominacién solicitada no redne los requisitos que la hacen
urysigno registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
’ del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 Die MArCas, --reeeeseeesseesecessressersmressersemssmrsomeremsemmeeseeeee

. .fT P—-{"’ J Pigina 2 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “IXIUM”, CLASE 05.

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

interés en sustentar la oposicion.

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

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bushiese becho conocido el _f:'gna”. 2 AT R

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 redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n." 269/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.——-—eeemeeeeeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
~GLYMAX™ PARAGUAY S.A. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD
" ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposicién al registro de marca “IXIUM?” clase 05,

3‘1 I'I%-H'f,l’}f 2 / Pigina 3 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX- PARAGUAY S.A. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “IXIUM”, CLASE 05.

ResoluciéaD.AMLe. 0 U |

Expediente n® 2055533 solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD
ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) e

Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “IXIUM” clase 05,
Expediente n® 2055533, solicitada por LABDRATDRIDS SIEGFRIED SDCIEDAD

ANONIMA (SIEGFRIED S.A.). f
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - e . -
J II | —— = e, “ f: _“\H-\_.- -.-/
.__ . X : II
[l - ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
| ,-! Directora -

. Direccién dé Asuntos Marcarios Litigiosos

e -
e
e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y-ETIQUETA, CLASE 30.

Asuncién, [ 0 0CT 2025
VISTO:

El expediente caratulado: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC contra
FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM sobre oposicién al registro de la marca
ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y
ETIQUETA clase 30, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ROCKSTAR, LA
VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada
para la clase 30, en base a la marca extranjera R ROCKSTARy sus variantes en la clase 09 y otros,

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

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

velando siempre por el interés general. - - "

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quier fesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda mducir directa o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los productos o servicios
c-ualqumra sea la clase en qu: figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

'-"'-- 7 N Doy o
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, entre las marcas en pugna: ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs, R ROCKSTAR (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una urilizacién mds adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y
efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado,--------cceeoevemeee

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca registrada R ROCKSTAR en la clase 09 protege
exclusivamente productos tales como: “software y videojuegos™. Por otro lado, la marca
solicitada “ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE
-'I[SLGGAN} ¥ ETIQUETA“ en la clase 30, protege productos: “Exclusivamente sandwiches

~ N\ / LS
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.

de bamburguesa”. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa,

lo gue permite concluir gue ueden coexistir pacificam i onfusién
entre los
SO O e e

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 proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de
interés. Este sistema implica una segmentacidn del mercado en funcién de los productos o

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

registrada. e R e e e i S e i o gy

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 confusion ni de asociacidn directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia. -

Que; ahondando aiin mds en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo caras

diferencias entre los praductos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,

Pigina 3 de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30,

no se requicre entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya gue los

consumidores no se confundirdn st ambas marcas Hegan a coexistiv en el mercado™ --eeeveceeeeeeeeeee e

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

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. E ar la estru

c_rﬁ:u,ﬂgiu_dmgmdﬂm Ad:més :l pul‘:llcu Db]EtIVD de cada marca es ::lamrnente dtstmm

lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado,——--m-emeeeem

Que, es importante sefialar que la marca solicitada ROCKSTAR, LA VERDADERA
HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo disefio es
distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la
tipografia y otros elementos grificos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta
una identidad tinica, reforzando su diferenciacién respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la

demanda resulta improcfdfnte, dado que no existe confusion grifica o visual que justifique la

OpOSICiGn. - :

! MODICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asuncién. pags. 104-105.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.

el —

SOLICITADA OPONENTE

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

articulo 2° de la Ley de marcas n 2 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 1NE MArea, e e e e

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo-de confusidn al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redine los
elemernitos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar ¢l Dictamen n® 498/22 emitido por la

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

derecho.-- TR T A e o e et Py
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 30.

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC contra FERNANDO JOSE
CAMPOS AMORIM, sobre oposicion al registro de la marca ROCKSTAR, LA
VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA
clase 30, Expediente n® 1739360 solicitada por FERNANDO JOSE CAMPOS
B L L T e R e e L e oL A PO

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud-de registro de la
marca ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE, NOMBRE
(SLOGAN) Y ETIQUETA  clase 30, Expediente 01739360 solicitada por
FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM S :

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, [ = S &

.t n: 4 ' N A
/ ABG.JADIY1 MVAR_FNG SUAREZ
’ ; Directora

Direccidn de Asuntos Marcarios Lirigiosos

&y

e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.

Asuncion, 09 0CT 2025
VISTO:

El expediente caratulado: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC contra
FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM sobre oposicién al registro de la marca
ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y
ETIQUETA clase 29, y. — -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve ﬂpnsi;:iﬁn contra la solicitud de registro de la marca ROCKSTAR, LA
VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada
para la clase 29, en base a la marca extranjera R ROCKSTARy sus variantes en la clase 09 y otros,

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo de’la misma ya ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
qﬂhl signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
jeualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29,

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

prtcaumlar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 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. e

Que, entre las marcas en pugna: ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. R ROCKSTAR (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y

efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado.—

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca registrada R ROCKSTAR en la clase 09 protege
exclusivamente-productos tales wmo: “software y videojuegos”. Por otro lado, la marca
solicitada “ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE
(SLOGAN) Y E’II'IQUET " en la clase 29, protege productos: “Exclusivamente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKETWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.

hamburguesa”™ La diferenci los sectores

rmite concluir Marcas puede istir pacificamente si ar confusion

entre los consumidores. ---- s i

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 proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de
interés. Este sistema implica una segmentacién del mercado en funcién de los preductos 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 se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la opesicién,
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 asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia, w--esesveeee oo

Que, ahondando atin mis en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo 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 np se confundirdn st ambas marcas llegan a coexistiv en el mercado™ —eeeeeeeeeeeee o

" MODICA, Carmelp. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asuncién. pags. 104-105.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29.--

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 el
enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

confusién directa o indirecta. Ademds, el publico objetivo de cada marca es claramente distinto,

lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.--—---meeev-- e ane e

Que, es importante sefialar que la marca solicitada ROCKSTAR, LA VERDADERA
HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo disefio es
distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la
tipografia y otros elementos grificos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta
una identidad tnica, reforzando su diferenciacion respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la

demanda resulta improcedente, dado que no existe confusién grifica o visual que justifique la

8T T L T —

SOLICITADA OPONENTE
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29,

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

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

A e, e e e -

Que, esta Direccion 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, mmspnnd:c confirmar el Dictamen n® 54/23 emitido porla

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

L v | | —— .

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC contra FERNANDO JOSE

CAMPOS AMORIM, sobre oposicion al registro de la marca ROCKSTAR, LA

V,:Eﬁ_DﬁDEEA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA

Jclase 29, FJPCd.IEl‘ItC n® 1739359 solicitada por FERNANDO JOSE CAMPOS
7 AMORIM -1 SR
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 29. -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solieitud de registro de la
marca ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE
(SLOGAN) Y ETIQUETA clase 29, Expedienté n°/ 1739359 solicitada por
FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM v M

{ I, /
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - i ks

| A ™

- MM AL\"H]‘{ENG&SU.&R.EZ

!l Directora

Direccién/de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ENERGY BEVERAGES LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG
INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NOS” CLASE 34.

Asuncidn, T T
09 00T 2075
VISTO:

El expediente cararulado: ENERGY BEVERAGES LLC contra SHENZHEN
HUACHANG INDUSTRIAL CO. LTD. sobre oposicion al registro de marca “NOS” clase 34,

i

_CONSIDERANDO:

Que, se promueven oppsiciones contra la solicitud de registro de la marca “NOS”,
solicitada para la clase 34, en base a la marca extranjera NOS en la clase 32 respectivamente, por lo

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 1&}*] 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 dentrd de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. - e

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma 'y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sui’*ﬁer&:hm. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

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

| j-::.-_--‘l:.- -] ..-J l-.I \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. ENERGY BEVERAGES LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG
INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NOS” CLASE 34. —ee

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

en los planos fonético, visual y conceprual. -

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

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

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

progesal.—---+ -

R |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ENERGY BEVERAGES LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG
INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NOS” CLASE 34.

e 0T
uciéon D.AM.L n.

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

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

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

interés en sustentar la Oposicion - enmns

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan 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, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apﬂ:ﬁq&f el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fmqur.'m'm:'m, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
ireccion considera 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
." " /
i e ol
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ENERGY BEVERAGES LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG
INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“NOS” CLASE 34.

corresponde confirmar ¢l Dictamen n. 587/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asf en derecho. T

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
BESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ENERGY BEVERAGES LLC contra SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL
CO. LTD. sobre oposicitn al registro de marca “NOS” clase 34, Expediente n® 1937943
solicitada por SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL CO, ETD:—ceeeemeeeeee

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro_deJa marca “NOS? clase 34,
Expediente n® 1937943 solicitada por SHENZHEN HUACHANG INDUS]RJ_AL
CO.LTD.-~—eereeee - .
f \ |

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. —{ -+ SR ST—

e

7

IJ'I".-'l T : N L;Il‘_l'l‘
l._ ABG. fmm ALVAB.ENdﬂ SUAREZ

y Directora
\Iﬂlﬁﬂﬁiﬁn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA
LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA
CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHEECH & CHONG” CLASE 03.

10 0CT 2005
Asuncidn,

VISTO:

El expediente caratulado: CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A
CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC
CALIFORNIA CORPORATION contra ATLANTICO [IMPORTACION
EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de marca “CHEECH
& CHONG” clase 03, y; e e e e e s e emren e er e ameeenaas

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CHEECH &
CHONG", solicitada para la clase 03, en base a la marca extranjera CHEECH & CHONG en la

clase 05 y otros respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas

son o no confundibles. e ’ o

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' 2 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, ——r-mremmrmere e

" Articulo 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
exclusivo de la-misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
COontra qu._'i.c:h lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otra signe que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cru'alqu.fcn sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

i |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA
LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA
CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHEECH & CHONG" CLASE 03.

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, -

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “CHEECH &
CHONG" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marea
base de oposicion CHEECH & CHONG, se percibe que entre las mismas existen elementos que

las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual ——---eereeeececeeeeee

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 contest el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de d::fensa 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

"f'_" ET‘%\SJ \\ v Pigina 2de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA
LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA
CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHEECH & CHONG” CLASE 03.

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

prncesa]. ..... s

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falea de aptitud de la marca
solicitada para su registro. . -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacidén/confusion de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
(155, ]

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

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

interés en sustentar la oposicion. S,

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccidn imitacion, traduccicn,
transiiteracion o transcripcidn total o parcial de signos distintivo ideénticos o similar, notoriamente
conocido en ¢l sectar pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a log que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar

confsion o un riesgo de gsociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

a0 .
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA
LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA
CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHEECH 8& CHONG” CLASE 03.

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

bubiese becho conocido ef signo”., e e e S e i =

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.” 292/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

oposicién 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 HONG
& CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY
COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA CORPORATION contra
ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA sobre
oposicion al registro de marca “CHEECH & CHONG” clase 03, Expediente n® 1932561
solicitada por ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD
ANONIMA

Articulo-2.-. RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CHEECH &
CH,@NG” clise 03, Expediente n° 1932561 solicitada por ATLANTICO
~ TMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA., ?

:':. V¥ =y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA
LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA
CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“CHEECH & CHONG” CLASE 03.

Articulo 3.- NﬂTTFIQﬂESE por cédula. 1- ‘ ? SIS

ABG, JAJJ{h ALVARENGA suﬁaﬁz
1 Directora

D’sreccxﬁl_; de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NILCOS S.RL. CONTRA GISSELLE MONTSERRAT
MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AGUGU BEBES Y ETIQUETA”", CLASE 35.

Asuncién, 1 ] [T 7075
VISTO:

El ::xp:dicnte caratulado: NILCOS S.E.L. contra GISSELLE MONTSERERAT
MISKINICH DE BARRIOS sobre opaosicion al registro de la marca AGUGU BEBES Y
ETIQUETA clase 35, . —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “AGUGU BEBES
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca AGU BABYen la clase

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

-~

confundibles. — s i

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

velando siempre por el interés genetal. —— e

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo, e la misma y a jercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione §us derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro-signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cﬁaiq'uicm sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

i -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NILCOS S.R.L. CONTRA GISSELLE MONTSERRAT
MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AGUGU BEBES Y ETIQUETA”, CLASE 35.

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

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada AGUGU BEBES Y ETIQUETA y AGU BABY
oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la

confusién directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar gue ambas tienen un

mismo origen de produccion). — = e

Que, asimismo, ambas marcas evocan un mismo concepto asociado al universo infanril,
reforzado por el uso de los términos BEBES Yy BABY, que son equivalentes en idioma
espatiol e inglés respectivamente, y remiten a la misma idea de productos destinados al cuidado
de los nifios, estas coincidencias podrian inducir al consumidor medio a establecer una relacién o

asociacién comercial entre las mismas, - e reeees

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las prohibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

existencia de un riesgo de confusidn con una marea previamente registrada o soltcitada™ -oeeeeeeeeee

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparacién

marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, “ef contenido conceptual es tambicn de

4 G;rins Fernindez Npvoa - “Tratado sobre Derecho de Marcas” pig, 273
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NILCOS S.R.L. CONTRA GISSELLE MONTSERRAT
MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AGUGU BEBES Y ETIQUETA”, CLASE 35,

importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cwando es difevente en las marcas
en pugna; porgue tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el
recserdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como se
dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena” recién citado (595), “al ser expresados ante un
oyente presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningsin proceso de
asociacion. Justamente es esta inmediata evocacion de la cosa la gue puede producir

confusion” - - - .

Que, el oponente AGU BABY ya es una marca registrada en nuestro pafs con Registro
n°/423.072 en la clase 03, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que refuerza su
posicion en la oposicién contra la solicitud de AGUGU BEBES. Ademis la denominacién AGU
BABY identifica una marca registrada en Paraguay, destinada principalmente a distinguir toallitas
hiimedas y productos de higiene personal comprendidos en la clase 03, gozando de amplio
reconocimiento comercial dentro del mercado nacional por su uso constante, presencia sostenida

y posicionamiento entre los consumidores del rubro.—- s

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la proteceion
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 imbito de proteccién de la

marca, impidiendo imitacion aun o Droductos no cionado or !_-_

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

posibilidad de asociacién con una marea notoria preexistente.

/
/

'_Inrr,{a pmmcndi - Dcre::lfru de Marcas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NILCOS_ S.R.L. CONTRA GISSELLE MONTSERRAT
MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AGUGU BEBES Y ETIQUETA”, CLASE 35.

Que, la Corte Suprema de Justicia (AL N.2 1046/2018, “Victoria’s Secret ¢/
Victoria Secret §.A.”) sostuvo que las marcas notorias gozan de una proteccién ampliada,

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

dilucién de su distintdvidad. = Ty

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

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

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

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

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

interés en sustentar la oposicion, e I e i S S

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “Na podra
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintiva idénticos o similar, notoriamente
conocide en cl sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
dﬂ{f signa’a la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se

bubiege becha conocido el signo”. v TSRS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NILCOS S.RL. CONTRA GISSELLE MONTSERRAT
MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“AGUGU BEBES 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 reiine los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.® 240/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar ala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
NILCOS S.R.L. contra GISSELLE MONTSERRAT MISKINICH DE BARRIOS
sobre oposicién al registro de marca “AGUGU BEBES Y ETIQUETA” clase 35,

Expediente n® 2459373 solicitada por GISSELLE MONTSERRAT MISKINICH DE
BARRIOS. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la__m;rca “AGUGU BEBES Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2459373, solicitada por '\ GISSELLE
MONTSERRAT MISKINICH DE BARRIOS -/ '

z K|

Articulo 3.- N\UMQUESE por cédula. —.-.-..-.-; ............

f___f .
) Ii,. /_d/ e ST

/ «
Ay Aﬂﬁfy ADIY1 M ARENGA SUAREZ

[EER Directora
W ; D1rt4:c§on de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Asuncidn, 10 0T 2075
VISTO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER contra SIBARIS S.A.
sobre oposicion al registro de marca “ECO FAMILY Y ETIQUETA” clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “ECO FAMILY Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca EKO clase 35, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés L R

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
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 ¢l derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones ¥ medidas que correspondan
contra gufen lesianc sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que puc& inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

/( qurigra sea a clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA,
CLASE 35.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, al cotejar las marcas solicitada ECO FAMILY Y ETIQUETA y EKO oponente, se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la
oposicion, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusion

directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo

origen de produccion). -

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

1 i M P N 4 .. 2
extstencia de un riesgo de confusidn con una marca previamente registrada o solicitada™ ——--eeeeeee

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparacién
marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, “e/ contenido conceptual es tambien de
impartancia determinante para decidir wna inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna; porgue tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cwando el
recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusidn es inevitable. Como se
dijo en el caso de "Nido de Abeja” y "La Colmena” recien citado (595), "al ser expresados ante un

oyenie presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectwar ningiin proceso de
FI. I\_l\.\'\l'II
* Caelos Ferndndez Novia - “Tratado schre Derecho de Marcas” pig. 273
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA,
CLASE 35.

asociacion. Justamente es esta inmediata evocacion de la cosa la que puede producir

confusion " -

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos servicios (Marketing entre otros), lo que nos da la pauta que la oposicion sea
declarada procedente. e e

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: .. Confusicn entre productes y servicios: Un servicio de

reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las
marcas de ambos son mnﬂ ndibles. Los ejemplos pl&e‘dm ser variados, bastard gue exista esa intima

r.. ™. Deello se colige que

las marcas en pugna no podrdn coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominativo.

Que, ahondando ain mds en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “En las oposiciones en una
misma clase se ba admitido la posibilidad de confusion cuando existe entre los productos que
amparan las marcas una "marcada similitud’, una "indudable proximidad”, una “afinidad’, o
bien son “semejantes” o “notoriamente vinculados por su funciin".../..Mds alld de estos fallos
tambicn se ba hecho lugar a oposiciones de este tipo frente ‘a supuestos de mala fe, deslealtad

comercial’, o "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza

.
b

i k"
' JorgeOtamendi - Derecho de Marcas
*“PERECHO DE MARCAE" — Jorge Otamendi.9® Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

"', }F@‘/\ . _ | Pigina 3 de 6

1_./ (



% GOBIERNQpg1 | PIRECCION NACIONAL
Lr PARAGUAY | hamrreromd

Resoluciéon D.A.M.L n. ° U E] 1 E 2 5

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA,
CLASE 35.

de los productos en pugna, de manera tal que el mmum:ﬁar'pnfda creer que tienen un origen

¥
comn, s R

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: “Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos
marcarios para determinar su evencual similitud confusionista son el grifico, el fonético y el
ideoldgico: es la regla jurispridencial que basta con que la posibilidad de confusion se plantee en

cualguiera de los tres campos para gue el nuevo registro no sea admitido™. e

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresidn global

que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, Ja_semejanza en los elementos

diferencias accesorias. =

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no reiine 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 articulo 2 de Ja Ley n® 1.294/98 De Marcas. - -

" OTAMENDI, . DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina, 2012.
va. Ed
* Edyardo Bertone y Xuillcrmn Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol 11, Pig 28
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA,
CLASE 35.--

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercers, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confiesion o wn riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamienta de la notoriedad

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

hubiese hecho conocido el signo”. i i

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 revocar el Dictamen n.® 249/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho,-——————-r-rerrrrreneeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER contra SIBARIS S.A. sobre oposicién al
registro de marca “ECO FAMILY Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2207681
solicitada por SIBAR.ISIS Ao e

ﬁ:i;ﬂcnlu 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “ECO FAMILY Y
7 ETIQ{JETA” clas%: 35, Expediente n® 2207681 solicitada por SIBARIS § A —-reeeeccaaceee

-.'I -"M L ’/f'.,. \ e f Pﬁgiﬂa'jdeﬁ
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE [‘L‘H:E LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CUW SIBARIS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA Egﬂ FAMILYY ETIQUETJL
CLASE 35. -

1 |
'|I 1
)'

Articulo 3.- NOTIFIQUESE pﬂrcedu[a 4 s

v
..... -

f""
I

= f"f—%

' ABG. fﬂnp’l ALVARENGA SUAREZ
Directora
Direccién dc Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA JOSE DEIDAMIO
RODRIGUEZ ACOSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA” CLASE 36.

Asuncién
10 00T e

VISTO:
El expediente caratuladoWISDOM PRODUCT S.A. contra JOSE DEIDAMIO
RODRIGUEZ ACOSTA sobre oposicion al registro de marca “ELECTROCREDITOS Y
ETIQUETA” clase 36, y;-=--r-seeeecerees

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base a la marca
ELECTROFACIL en la clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las marcas son o no confundibles. . —

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

velando siempre por el interés general, oo

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

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 ritular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganes jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quiéﬁul-é-s'iimg sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
m'_w-sig'jo que pueda'inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
,:h:lq'ﬁlera_s:: la clase -:h que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA JOSE DEIDAMIO
RODRIGUEZ ACOSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA” CLASE 36,

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la  denominacién  solicitada
“ELECTROCREDITOS” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicion ELECTROFACIL, se percibe que entre las mismas
existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

COMEEPTUAL. e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracion 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
oposicidn. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

de 19! hechos nl_tgndus por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

progesal.-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA JOSE DEIDAMIO

RODRIGUEZ ACOSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA” CLASE 36.

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 para su registro.-——- : -

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 articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas, ---—--eceeeemeeeecee it

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 [a oposicion. - s

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del 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 cassar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tereero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucién de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
buebiese becho conocido el signo™ e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidncensidera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en l2 Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA JOSE DEIDAMIO
RODRIGUEZ ACOSTA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA” CLASE 36.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 484/17, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

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

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
WISDOM PRODUCT S.A. contra JOSE DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA sobre
oposicidén al registro de marca “ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA” clase 36,
Expediente n® 1353426 solicitada por JOSE DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA -

Articulo 2.- RECHAZAR la  solicitud de registro de  la  marca
“ELECTROCREDITOS Y ETIQUETA” clase 36, Expcdwnte n" 1353426 soh-‘.‘ttada por
JOSE DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA. - o

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - .'!: A

| J -

b, | S~
— g

ABG. JAﬁjI‘i'i 5LVML£NG4 SUAREZ

¢ Directora —
*Qﬁg{:{_@dﬂ Asunm; Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EXTREME-PLUS Y
ETIQUETA” CLASE 07.

Asuncidn, ‘J 0 O[T r_;ﬂza

ol

VISTO:

El expediente caratulado: ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA contra JGOR
FRANZA sobre oposicién al registro de marca “EXTREME-PLUS Y ETIQUETA” clase 07,

Y e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marea
“EXTREME-PLUS Y ETIQUETA?”, solicitada para la clase 07, en base a la marca XTREME en
la clase 02 y otros respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién 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 oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. e e e e i e

Que, tal como lo expresa el Are. 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 gld’fz mising ya ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
coptra guien lesione siyg derechos. Asimismo concede el derecho a opanerse al registro y al uso de cualquier

o si’gnb que pucda mdm:ur directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
dual,qmtu sﬁc: la clase en quz figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EXTREME-PLUS Y
ETIQUETA” 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 2 constituir una marea, ——---—-

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. it

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “EXTREME-PLUS”
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion XTREME, se percibe que entre las mismas existen clementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual,-—-——eeeeereeeee

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

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

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

procesal ' - -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EXTREME-PLUS Y
ETIQUETA” CLASE 07.

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

solicitada para su registro. = ==

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

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

interés en sustentar la oposicién. I ——

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertencce 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 asociacidn 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” —--—- i

Qu;,-Per lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direcciép considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

esnpiul.ddas ¢n la Le}' n" 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EXTREME-PLUS Y

ETIQUETA” CLASE 07.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 234/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. R

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por ODILA
ANTONIA BAEZ MEDINA contra J[GOR FRANZA sobre oposicidn al registro de

marca “EXTREME-PLUS Y ETIQUETA” clase 07, Expediente n® 1506262 solicitada
por JGOR FRANZA

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “EXTRE-ME PLUSY
ETIQUETA" clase 07, Expediente n* 15062626 SD]ICina’pr’j.GGR FRﬁNElﬁ ---------

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, -/ I

r-“j,.} g P A/

Ans.jmm ALVARENGA SUAREZ
\ Directora
Dircc'cié_ﬂ de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA-IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA MARIA PAZ MENDEZ
SERVIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FLUA Y ETIQUETA,

CLASE 35.
_ Asuncion, 11 [[] 2025
VISTO:
El expediente caratulado: TQ BRANDS S.A. contra MARIA PAZ MENDEZ SERVIN
sobre oposicion al registro de la marca FLUA Y ETIQUETA clase 35, y.-r---rmmemmmeemmeeeeeaceeee
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca FLUA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca LUA en la clase 05, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a7a solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interds g:nera]. -

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

pr:caul:da: otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, =--——-eee-

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo defa misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cun:ra,qﬁf:n lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
Pﬁi}q.l.l.-.i.erilsl:ﬂ la clase :n'ﬁu: figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

e A

X N \_/ Pigina 1de 5

1 ‘."
e M
P i o

s l_. |

it

o



3y GOBIERNQ pgy | PIRECCION NACIONAL
(. PARAGUAY | orions

T T 7t J}
Resolucién D.AM.L n, ° G [} R

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA

ACCION DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA MARIA PAZ MENDEZ

SERVIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FLUA Y ETIQUETA,

CLASE 35.-

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -~ -

Que, entre las marcas en pugna: FLUA (solicitada) vs. LUA (oponente), en conjunto y
sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y concepruales,
lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de ambas
denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de
cada término en contextos relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y efectiva tanto a

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

distinguibles y podrin coexistir pacfficamente en el mercado. - -

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

lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el ptblico consumidor, ~-——

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marea registrada LUA en la clase 05 protege
exclusivamente productos tales coma: “productos farmacéuticos, veterinarios e bigiénicos, productos
dietéticos para nivios y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar
dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas bierbas y
los animales dasifnos”. Por otro lado, la marca solicitada “FLUA” en la clase 35, protege servicios:

“Servicios de marketing, servicio de administracion de negocio comercial”. La diferencia de los

sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que
ambas _-Marcas pueden _coexistir pgciﬁc:mente sin _generar confusién _entre  los

consumidores.--—-- =

f P
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e
POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA MARIA PAZ MENDEZ
SERVIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FLUA 'Y ETIQUETA,
CLASE 35. - 5 ———

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

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

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y ¢l
enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe
riesgo alguno de confusién directa o indirecta. Ademds, el publico objetivo de cada marca es

claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.—--eeeeeeree

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas FLUA solicitada en la
clase 35, y LUA, registrada en la clase 05, debido especialmente a la diferente naturaleza de
los productos y servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los
requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se
encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su

rechazo,-—----me-oeeeeem VP

Que, es importante sefialar que la marca solicitadd FLUA cuenta con una etiqueta cuyo
disefo es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la
tipografia y otros elementos grificos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta
una identidad dnica, reforzando su diferenciacion respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la

demanda resulta improcedente, dado que no existe confusién grifica o visual que justifique la

OPOSI IO # e
[~ LUA - DENOMINATIVA
OPONENTE
e -.'_-,rI “"-‘f.‘l‘ Y _'I.I\‘- / Pigina 3de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA MARIA PAZ MENDEZ
SERVIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FLUA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

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

BT TaT\<Y: P 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

D L T it i

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 274/25 emitido por la

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

derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TQ BRANDS 5.A.contra MARIA PAZ MENDEZ SERVIN sobre oposicién al registro
de la marca FLUA Y ETIQUETA clase 35, hxpfdl:nte n® 2352057 solicitada por
MARIA PAZ MENDEZ SERVIN. . —

J-".Articulu 2.-  DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca FLUA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 2352057 solicitada por MARIA

Pﬁii: MENDEZ SERVIN. e
] FME-F _.". .'fill‘ B
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA MARIA PAZ MENDEZ
SERVIN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA FLUA Y ETIQUETA,
CLASE 35. sk )

. \ ]
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - s
sl H""-. =
M ADIYI ALVARENGA SUAREZ

= fiE = Directora
| - Diteccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OFF-WHITE LLC CONTRA MOHAMED HANDOUS
NAJMEDDINE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OFF WHITE
VAPE” CLASE 35.

Asuncion, 1 0 ﬂfur 2[]'?5

L

VISTO:

El expediente caratulado: OFF-WHITE LLC contra MOHAMED HANDOUS
NAJMEDDINE sobre oposicién al registro de marca “OFF WHITE VAPE” clase 35,

¥s R A e s

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “OFF WHITE
VAPE”, solicitada para la clase 35, en base a la marca OFF-WHITE en la clase 35 respectivamente,

por lo que corresponde a esta Direccidn 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 oposicién aia solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma'y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
congta quien lesione sus: derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
enalquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

~/ Pigina 1 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OFF-WHITE LLC CONTRA MOHAMED HANDOUS
NAJMEDDINE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OFF WHITE
VAPE" CLASE 35.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar 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. ——-rmmmemme e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “OFF WHITE VAPE”
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
opasicion OFF -WHITE, se percibe que entre las mismas existen clementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planus fonérico, visual y ccrnc:tptual_ ------

Que, resulta evidente la identidad, por ranto 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 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 ¢l trémite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

procesal. ke 3 A e i i
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OFF-WHITE LLC CONTRA MOHAMED HANDOUS
NAJMEDDINE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OFF WHITE
VAPE” CLASE 35.

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

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

solicitada para su registro. SR e

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas. La denominacién selicitada 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 ariculo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas, -——-semeeeceee e

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

interds en sustentar la oposicién.—-

Que, en tal contexto queda comprobade 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 padrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, 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
confusion o un riesgo de asociacion con ese tereero, 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 hecho conocido el signa”.

" Que, por lo exprcsadn y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
DIIFCCIBI'I considera qll,l: la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

mfpuiadu en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que

-”_fa
.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OFF-WHITE LLC CONTRA MOHAMED HANDOUS

NAJMEDDINE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OFF WHITE
VAPE” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 287/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
OFF-WHITE LLC contra MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE sobre oposicién
al registro de marca “OFF WHITE VAPE” clase 35, Expediente n® 2222436 solicitada
por MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE-- e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “OFF WHITE VAPE”
clase 35, Expediente n® 2222436 solicitada por MOHAMED HANDOUS
NAJMEDDINE. ------- - / '; ..... rereereenecas

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. e < A

ABG, Jﬂplp ALmE A SUAREZ

Directora —

\ ﬁremn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VASCOR MR”, CLASE

05.
i Asuncion, AoBAT AR
13 O0CT 201
VISTO:
El expediente caratulado: DALLAS S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A.
sobre oposicion al registro de la marca VASCOR MR, clase 05, v. e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca VASCOR MR,
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marcaVASTOR 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. —-—eereeeeememeeee e

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

pn:l:aute]a.r otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, ————

' Articule 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
:xclusvm de la mlsm:\y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contfa quien lesione su§ derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
~offo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
/ cualquiera sea la clase en qu: figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,

Pigina 1 de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VASCOR MR”, CLASE
05,

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e o e

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

T L B

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

existencia de un riesgo de confusion con una marca previamente registrada o solicitada™ - -

Que, el contenido conceprual también adquiere especial relevancia en la comparacién
marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, “el contenido conceptual es tambien de
importancia determinante para decidsr una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna; porgue tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marea. Por ello cnando el
recucrdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusion es inevitable. Como se
dijo en el caso de "Nido de Abeja"y "La Colmena” recién citado (595), “al ser expresados ante un
oyente presentan la misma represeitacion mental, sin necesidad de efectuar ningtin proceso de

4

f # Carlos F:mind_éz Nevoa - “Tratado sobre Derecho de Marcas” pag. 273

[\ Pigina 2de 6



i "GDEIERNDDH. Imun1:'1_x\.¢n'lu_'~.u
PARAGUAY  mrrercar

Resolucion D.A.M.L n. ° ﬂ 0 E } 5 ‘i

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SF HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA FUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VASCOR MR”, CLASE
05.

asoctacion. [ustamente es esta inmediata evocacion de la cosa la que puede producir

con fr.m’a’n ot .

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 05 (productos farmaceuticos y otros), lo que nos da la

pauta que la oposicién sea declarada procedente. - ronean

Que, ademis el oponente VASTOR ya es una marca registrada en nuestro pafs con
Registro n®/428.068 en la clases 05, este registro le otorga prioridad y proteccion legal, lo que
refuerza su posicién en la oposicidn contra la solicitud de VASCOR. MR..-—-----

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: ©.. Confusion entre productos y servigios: Un servicio de

reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confiusion si las

mavrcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variadvs, bastard que cxista esa intima

stir.. ™, De ello se colige que

FELA L EOH (I d arid gH (O TERAIELEl and JHE B0 PRedan Coey
las marcas en pugna no podrin coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el

punto de vista denominanive, —

Que, ahondando atin mds en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusion en una misma clase, diciendo: “En Las oposiciones en wna
misma clase se ha admitido la posibilidad de confusiin cuando existe entre los productos que
amparan las marcas una ‘marcada simiitud’, una “indudable proximidad’, una "afinidad’, o

bien son “semefantes” o “notoriamente vincsdados por su funcion".../..Mds alld de estos fallos

1}qr:.g=: Otamendi - Derecho de Marcas
£ *unE RECHO DE h-'l.ﬂ'i!RCAS" - Jorge Otamends. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VASCOR MR”, CLASE
05.

también se ha becho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, desdealtad
comercial’, o "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
de los productos en pugna, de mancra tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

L
LR, "' o

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas: " Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos
marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el grifico, el fonético y el
ideoldgico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusion se plantee en
cualguiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido™.

Conforme lo sefiala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresién global
que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que
retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la_semejanza en los elementos

istntivos esenciales i un cuando existan

diferencias accesorias. . oo

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

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

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

asociacién/confusion de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

" OTAMENDI, jorge: DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina, 2012,
Bva. Ed. N

* Eduardo Bertone y Gﬁillmnn Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pig 28
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S$.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VASCOR MR”, CLASE
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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.---—----rceenr--.

Que, en consecuencia, ¥ 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. S S

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

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el 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 retne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n.” 218/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. e
Por tanto,
/ LA DIRECTDRA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “VASCOR MR”, CLASE
05.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
DALLAS S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY 5.A. sobre ﬂpnsn:mn al registro de

marca “VASCOR MR" clase 35, Expcdi:nt:: n® 2429382 sc.-rlu:imﬂa pr::r "EUROFARMA
PARAGUAYSA.. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicirud de r&gmrmﬁje |4 marca “VASCOR MR” clase
35, Expediente n® 2429382 solicitada por EURGFARM& PARAGUAY S.A.-rrreeeeeeee

Articulo 3.- NUTII'[QUESEPN cédula, -4 reqneces /{J __'_"'. _;'/ ------------
Palig \-‘_
S .,r"'f a P
ABG. )/ mar.mléw;a SUAREZ

!' -4 1 Directora

cign de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA VINI
INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
VITRIX Y ETIQUETA, CLASE 35.

2025

Cad

Asuncidn, 1
VISTO:

El expediente caratulado: RAMIN TOVFIGH RAFII contra VINI INDUSTRIAL CO.

LTD. sobre oposicion al registro de la marca VITRIX Y ETIQUETA, clase 35,
}FI > e T 0 1 1 e o 0 0 8 i e o e e O

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca VITRIX Y
ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca VITNIK en la clase 25, 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

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

velando siempre por el interés general, —--—-e--eeoeeeeeee . 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 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
contra qu.:::n-iumne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
oo 3lgm:- que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
:uaiguma sea la E]MEEI‘I que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA VINI
INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
VITRIX Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-- -

Que, haciendo un anlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada VITRIX Y ETIQUETA y la marca VITNIK oponente
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas. SHEAEE

Que, entre las marcas en pugna: VI/TRIX Y ETIQUETA (solicitada) vs. VIT/NIK
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el

mercado, e e e -

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual

posibilidad de tonfusién entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas en su
- \ 2

. Eamuﬂm_mm&klsﬂ:m:mmﬂadm = .
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA VINI
INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
VITRIX Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

marca ya existente I{l:mc de oposicion), las marcas en cugmﬁ-n deben ser analizadas en su

simultinea v, el resultado gu

conjunto, sin

arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, -——————-

Que, al profundizar en las diferencias entre VITRIX Y ETIQUETA (solicitada) vs.
VITNIK (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico
como auditivo. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas son

suficientes para evitar cualquier confusion. Cada una de ellas genera una impresién general

elaramE e A et e i

Que, también cabe sefialar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el visual,
podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una etiqueta

que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfundibles, Por

lo tanto la demanda deviene improcedente. <o
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA VINI
INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
VITRIX Y ETIQUETA, CLASE 35.-

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

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

grfica™ - L e ey

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

que las marcas en pugna puaden coexistin PﬁCfﬁCm!ﬂth h marca solicitada ¥ Iﬂ marca (}PDHEHIE

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no

presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningiin

inconveniente legal. -

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. SRS

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin

crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

: Hffﬁhd:z Movoa -II'Pundami:nms 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 RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA VINI

INDUSTRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
VITRIX Y ETIQUETA, CLASE 35.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 106/25 emitido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
RAMIN TOVFIGH RAFII contra VINI INDUSTRIAL CO. LTD. sobre oposicién al
registro de la marca VITRIX Y ETIQUETA, clase 35, Expe::hcnte n 23&325? solicitada
por VINITINDUSTRIAL CO. LTD.--mreememeeeeene -as

Articulo 2.- DISPONER Ila prosecucion de trimites dﬂ- Aa-salicitud de rééutm de la
marca VITRIX Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n fE}BJZS? solicitada pur VINI
INDUSTRIAL CO. LTD. 1

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WIDU Y ETIQUETA” CLASE
35.

s Asuncidn, 1% 0CT 2005

1] ul.-1

VISTO:

El expediente caratulado: WIDU LEGAL INC contra AIMPRO SOCIEDAD
ANONIMA sobre oposicién _al registro de marca “WIDU Y ETIQUETA” clase 35,

¥ s 2

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca WIDU Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca extranjera WIDU clase 42, por

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

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

velando 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°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo de-la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cnntmﬁwn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
;If‘lﬂ.fqmeti sea la clase en/que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WIDU Y ETIQUETA” CLASE
35.

Resolucidn D.AM.L n.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, WIDU (marca solicitada) y WIDU (marca
extranjera oponente) no podrian coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto

visual, fonético e ideoldgico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son

iguales. . o

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

consumidor, e e e s

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicién planteada, y, en primer término surge que la denominacion solicitada, y del
anilisis realizado, se observa que la denominacién “WIFU”, objeto de la solicitud en estudio
dentro de-la clase 35, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,
vinc;:[ada directamente a la empresa WIDU LEGAL INC una empresa de New York, NY,
Estadus Unidos, mmnnmda por su plataforma online para generacion de documentos legales

| ey _
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANONIMA

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WIDU Y ETIQUETA” CLASE
" ————

Resolucion DLA.M.L n.

automatizados (contratos, poderes, autorizaciones, arrendamientos, etc.), ademis de consultas

legales online con abogados asociados.-weessmsassacecee - it

Que, la marca “WIDU", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado
internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al articulo 6
bis del Comvenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual establece gue los
patses de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya wna reproduccion, imitacion o traduccion susceptible de crear confusiin con una
marca  notoriamente conocida en  su  tereitorio, amun cwando dicha marca no  esté

4t B —— .

Que, ahondando atin mds en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Madica, en su obra *Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “ Las llamadas marcas notorias .../..

i : ; -
L £ aefenaids CLEQSR I EN i1l (G PGEES E31 4 EiAn ¥ep didl, ELCLOR i Principg

territoriglidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya relacion (excepcion al principio de especialidad).’ e

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

marcas notorias, diciendo: “Las lamadas marcas notorias ../.. pueden ser defendidas
tosgmente fuera del par estdn registra gn al principr rorialidad) y con
respecto @ productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relacion
(excepeion al principio de especialidad)”. Expresa ademis “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que bace cast inevitable gue el tercero que
solicitd esa marta o la registrd en el pais lo haya becho en forma consciente de que se trataba de un

| g “DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WIDU Y ETIQUETA” CLASE
35. 9

signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i../..
basando su pretension en el hecho del ramiento _de un signo ajeno, con la mala fe

concomitante,” o e e b

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

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

IMPOrtAnte”. — - -eremrememeeee- e SR

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada “WIDU” reproduce de manera
idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al
grupo empresarill WIDU LEGAL INC una empresa de New York, NY, Estados Unidos. La
proteccion de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del
derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar
pricticas que perjudiquen los intereses legitimos de los titulares de marcas reconocidas. En
consecuencia, y conforme al articulo 6 bis del Convenio de Paris y al articulo 2, inciso g), de la
Ley n.2 1294/98 “De Marcas™, la presente Direccién considera procedente la solicitud de registro
de la marca “WIDU” para productos de la clase 35, en resguardo de los principios legales

aplicables y de la proteccién reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas. -—---—-- -

Que, por tltimo la notoriedad del signo “WIDU” implica que, atin sin registro previo en
nuestro pais, su proteccion se activa por el solo hecho de ser conocido por el piiblico pertinente y
de gozar de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediato. En este contexto,
admitir el registro solicitado implicarfa habilitar un uso que podria generar confusién en el
c})n'.sumidnr, inducirlo a error sobre la existencia de un vinculo econémico o empresarial entre

/ambas partes, o incluso permitir el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno. -~
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANONIMA

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

Que, en conclusién, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las
prohibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del
art 2° inc. i) de la Ley n® 1.294/98 de Marcas que preceptia: “los signos que se hubiesen solicitado o
registrado por quien no tuviese legitimo inters o por quien conocia o debiera conocer que el signo
pertencaia a un tevcero ™, - e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 49/25 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho, e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por WIDU
LEGAL INC contra AIMPRO SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de

marca “WIDU'Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2357664 solicitada por AIMPRO
SOCIEDAD ANONIMA T

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

ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2357664, solicitada por AIMPRO SOCIEDAD
_ /ANONIMA o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "W]DU Y ETIQUETA” CLASE
35.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -+ \' =

;'.-"' Y .

i uq“ﬁmm anrmmm ﬁuﬁm
' \ Directora
\ Dlreccfén dt }su ntos Marcarios Llngum;:-s
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=
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIGURATIVA®
CLASE 09.

|

A ion, s
sunciot 3 00T 2005
VISTO:

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A contra UENO BANK
5.A. sobre oposiciones al registro de marca “FIGURATTVA” clase 09, Y; e

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “FIGUR ATIVA”,
solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca DI - POS y etiqueta en clase 09

respectivamente; por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. i 2o,

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. = R—

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la-misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra ql.tftﬂ lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
fo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
/0( uzlquu:u sed la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIGURATIVA”
CLASE 09.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna “FIGURATIVA” (marca solicitada) vs. *
DI - POS” (marcas oponente), podemos apreciar que no existe identidad en la figura, la
solicitante demostré originalidad y novedad a la marca requerida, por ello cabe afirmar que las

mismas no podrin ser confundidas o asociadas entre sf por el piiblico consumidor, -----eeeceeeeeev

Que, analizando las marcas “FIGURATIVA” (marca solicitada) vs. “ DI - POS” (marca
oponente), en un andlisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen
identidad en el aspecto visual, consta de un disefio diferente, si bien estin constituidas por la
figura de un pos terminal bancaria, se puede constatar que son diferentes y por la cual pueden
coexistir pacificamente, los elementos figurativos de las marcas en pugna no son directamente
asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la

etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que redne los

requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.

Que, al | respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
mcmwnm de la u:mnpm es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

,Jrn,pecm que se cbtmn: de una aprehensién espontinea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A CONTRA UENO
BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIGURATIVA”
CLASE 09.

las percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que no existe suficiente similitud

entre las mismas.-- RN -

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

capaces de integrar un conjunto diferente, como en este caso QUE NO§ OCUPA,--rrrrmremrrrmsrmrmeeeee-

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gque constituyan wna reproduccion imitacion, traduwccion,
transliteracion o transeripcion total o parcial de signos distintivo tdénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un teveero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tevcero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocidn el SEEmE" —vmmeeme e

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” 342/2025, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer

lugar a la opesicidn deducida por corresponder asf en derecho.
- N
Vi

Por tanto,
LA DI CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A CONTRA UENO

BANK S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIGURATIVA”®
CLASE 09. ol

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
BEPSA DEL PARAGUAY S.AE.C.A contra UENO BANK S.A. sobre oposicién al
registro de marca “FIGURATIVA” clase 09, Expediente n® 2475894 solicitada por
UENO BANK S.A.

Articulo 2.- DISPONER, la prosecucidn de la sulicimd__.-'ﬁg registro d.éxl la marca
“FIGURATIVA” clase 09, Expediente n® 2475894, solicitada por UENO BANK S.A

|
! |

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ?'i odennnd
|

| \ /'.
1 ,-"'

y ’

3 !II s __,_, \ y (;_h_h ?_/
4 ué\jn‘m‘ﬂ AL".’AR.ENG/A suAm
12 \i Directora

R, Dlrew:cjﬁnée ﬁsu ntos Marcarios Lirigiosos
el Ly . o

N Tt
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS PISA DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA FISATREK, CLASF 05.

Asuncidn,

13 0CT m
— CT 2055

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra
LABOFRATORIOS PISA DE CV. sobre oposicion al registro de la marca FISATREK, clase 05,

}'I e it T 7 8 58 ik

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca FISATREK
solicitada para la clase 05, en base a la marea FLEXITREX en la clase 05, por lo que corresponde

a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.-——--—--—— e rerrereemmrmmmmmsasaaaaas

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 pmhibiciunes que establece la ley regulaturia,

velando siempre por el interés genf:ra_]. aaaaaaa -

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otre signc}:fﬁ,c pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios

cualguieta sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
lllllr. ll... 1 |
/ ]
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS PISA DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA FISATREK, CLASE 05.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. el

Que, al realizar un andlisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada FISATREK y la marca oponente FLEXITREX presentan
diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una

clara diferenciacidn entre ambas denominaciones. — s

Que, entre las marcas en pugna: FI/SA/TREK (solicitada) vs. FLE/XI/TREX
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las
diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacidn y aplicacién de ambas denominaciones, Resaltar estas distinciones permite una
utilizacion mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el

mercado. R

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no
es lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el pablico
consusidor. . -

#
e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR- ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS PISA DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA FISATREK, CLASE 05.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marea con la
marca va existente (base de oposicidn), las marc stion deben ser analiz
conjunto, sin artifici embraciones, de fi iva v no simultinea v, el do gue
arroje | junto es el criterio rimar a la hora d r si existe

p_r.msnbuI;@ d; confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemaos que en su conjunto

dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, —------

Que, también es importante destacar la situacién particular de los productos
comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como
farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza
por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un anilisis minucioso y detallado en cada solicitud de
registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y
farmacéutico. Tal enfoque adaptible permite que la clasificacién en esta clase refleje

adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el dmbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnologfas. -

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

entre las mismas.-—-—---cee- -

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

frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
Jo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocxe

YL i ¥ g, pan P P
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS PISA DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA FISATREK, CLASE 05.

un lugar preferente el gue propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su wnidad fonética y
gréfica

EF

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 © 1.294/98, y que rene los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad.------eo- - . —_— N

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 11N3 MAarcs, ----eeeeeeeeeees ] B

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 redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene

improcedente, consecuentemente, carrcspnnde confirmar el Dictamen n® 15 /25 emitido por la

_PJDI. Fernindez Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pag. 199,

Pigina 4 de §
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS PISA DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA FISATREK, CLASE 05.

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

[ [ o v T UV UR U S s

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LABORATORIOS PISA
DE CXV. sobre oposicién al registro de la marca FISATREK clase 05, Expediente n’
2408391 solicitada por LABORATORIOS PISA DE CV,

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

marca FISATREK clase 05, Expediente n® 2408391 solicitada por LABGM'I 'ORIOS
PISA DECV. = oo :

iy ) 1
f [ 1
|

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, ——---teertboteoee y

/ = ~ '

b '_\___,-'-.

ABGJ:;nm ﬁvméwca SUAREZ

'_T Directora
Direccitdn’'de Asuntos Marcarios Lirigiosos
R Wy AN
) ST
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI
Y COM LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VALORO” CLASE 05.

Asuncion, 13 00T EGZE
VISTO:

El expediente caratulado:TERRAVERDE HOLDING S.A. contra FRANCISCO
VIERCI Y COM LIMITADA sobre oposicién al registro de marca “VALORO” clase 05,

i - e e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “VALORO",

solicitada para la clase 05, en base a la marca LAVORO en la clase 05 respectivamente, por lo que

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

Que, en uso de las atribyciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn 2 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, —mememmneeee

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

' Articule 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrasigno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cuglquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S5.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI
Y COM LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VALORO” CLASE 05. —

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

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

oposicion LAVORO, 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 ¢l registro de una marca, —-—

Que, adicionalmente, €l solicitante no contesté el traslado de la opaosicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la 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

;’pma].———rrw' ----------
)/ K < N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI
Y COM LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VALORO” CLASE 05.

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.------—-c-ececeeen =

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

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

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

interés en sustentar la OPOSICION. ——rrmr 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
registrarse como marcas los signos” que constituyan una reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteraciin o transcripeion total o parcial de signos distintive 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 gue se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signo”. == =

; Qut, i:-m'_ln expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta

o,

/Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
tI}S.'Lipl.Ijadns en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI

Y COM LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VALORO” CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 293/25, 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 accion deducida por
TERRAVERDE HOLDING S.A. contra FRANCISCO VIERCI Y COM
LIMITADA sobre oposicidn al registro de marca “VALORO" clase 05, Expediente n°
2248369 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y COM LIMIFADA e-eecm e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro g.c 'if.rparca “VALORO” clase 05,
Expediente n° 2248369 solicitada por FRANCISCO YIERCLY COM LIMITADA.—-
i | I| I

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, L R Jp—
| R
' ( o
gy \ X
fis el W
fl2 = s . JAI:IITI AL?AREﬁGA SUAREZ
\ = i ]l' Directora
\\‘* ireccidh de Asuntos Marcarios Litigiosos
‘-\.._'.'-_u.l.|._u_-|_.,|-_ B
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