'1 GOBIERENO o mmtqﬁn :\'.u:mml
(.} PARAGUAY | Ripsorosd

ResotucisnDAMLa () (1 1 | § 7

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IVAX ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS
EUROSTAGA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ARMONITY EUROSTAGA, CLASE 05.

Asuncién, [ | UH 2['25
VISTO:

El expediente caratulado: IVAX ARGENTINA SA contra LABORATORIOS
EUROSTAGA 5.A. sobre oposicién al registro de la marca ARMONITY EUROSTAGA, clase
05, y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca ARMONITY
EUROSTAGA solicitada para la clase 05, en base a la marca ARMONIL en la clase 05, por lo

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

I i . ik .
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, —————reeeoreceaee

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
mlujjrd’iﬁ:' la-misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o signo que puedy inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
qulm seala :mx?n 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 IVAX ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS
EUROSTAGA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ARMONITY EUROSTAGA, CLASE 05.-——

Resolucién D.AM.L n, °

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

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

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

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

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

Que, al realizar un andlisis minucioso y comparative de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada ARMONITY EUROSTAGA y la marca oponente
ARMONIL presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonérico,

que permite establecer una clara diferenciacion entre ambas denominaciones, —--er-see-eeeeee

Que, entre las marcas en pugna: ARMONITY EUROSTAGA (solicitada) vs.
ARMONIL (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
interpretacion y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacidén mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos da

la pauca que idS\?ismas son plenamente distinguibles y podrifi coexistir pacificamente en el
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IVAX ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS
EUROSTAGA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ARMONITY EUROSTAGA, CLASE 05.

Resolucion DAML n.®

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

LN TL R IT8 0] e — PR—— -

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

P.ﬂﬂhlhﬁad_dmnfuﬂﬂn_ﬂm_mzm 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. -ereeeeeeee

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 caracreriza
por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un andlisis minucioso y detallado en cada solicitud de
registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y
farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificacion en esta clase refleje
adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el dmbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnologfas. - - -

Que, si bien ambas comparten el prefijo ARMO, alusivo al concepto de armonfa y

bn:ngstaf,, sus terminaciones y extensiones difieren significativamente, generando una impresion
Fgﬁet:ca ¥ visual distinta. ARMONITY EUROSTAGA resulta mds larga, compleja y compuesta,
Ifl]ltl‘ltrﬂ:s que AIRMDNIL es corta y de estructura simple. Estas variaciones en longitud,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IVAX ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS
EUROSTAGA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ARMONITY EUROSTAGA, CILASE 05.

terminacién y complejidad fonética reducen la posibilidad de’ confusién en el piblico

consumidor, permitien do la coexistencia marcaria sin riﬂsgo de asociacion indebida. ———ceeeeeee

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

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

entre las mismas. ’ e

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mas
[recuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo @ su visign en su conjunta”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa
un lugar preferente el que propugna wna vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su wnidad fonética y

grifua g e — —

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

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

Que, se pucdr: notar que la solicitud de registro es un signo registrable v totalmente

distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente

.

’/UiF:rnindez N.E-gm - 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 IVAX ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS

EUROSTAGA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ARMONITY EUROSTAGA, CLASE 05.

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

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

originalidad. e -

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

la fuerza distintiva, novedad, cﬁpecial.i dad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

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
elementos diferenciadores nm:s;arins para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 239 /25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho. SRR

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
IVAX. ARGENTINA S.A. contra LABORATORIOS EUROSTAGA S.A. sobre
f-*éi;:-:)sicién'%\fx registro de la marca ARMONITY EUROSTAGA clase 05, Expediente n°
/I 2481978 solititada por LABOR ATORIOS EUROSTAGA S.A.

PiginaSde 6




s GOBIERNO per | PIRECCION NACIONAI

_# PARAGUAY | wrmecruar

R.:sulu;.:iﬁn D.AM.Ln.* D B 1 E D 7

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IVAX ARGENTINA S.A. CONTRA LABORATORIOS
EUROSTAGA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ARMONITY EUROSTAGA, CLASE 05.—- o

b
Fd

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimitesl_d?; solicitud de registro de la
marca ARMONITY EUROSTAGA clase 05, E}p&d?ﬁm n*\ 2481978 solititada por

LABORATORIOS EUROSTAGA S.A. I - £

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. --

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SIRE SPIRIT LLC'S CONTRA GUILLERMO
ANTONIO ALTIERI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BRANDSEN", CLASE 33.

Asuncion, Vi ] '-'” EUEE
VISTO:;

El expediente caratulado: SIRE SPIRIT LLC'S contra GUILLERMO ANTONIO
ALTIERI sobre oposicion al registro de la marca, BRANDSEN, clase 33, y.-—--romromrrecee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposiciéa contra la solicitud de registro de la marca BRANDSEN
solicitada para la clase 33, en base a la marca extranjera BRANSON y otras variantes en la

clase 33, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles. —— : —

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

establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. - -

Que, tal 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 enctientran reguladas en la
propia legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de consi&cn_r la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

o 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
clusivo de la misma y a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que

espondan contra q'l.lqen lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al
vde cualquier otro si#nc que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los
Iquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SIRE SPIRIT LLC'S CONTRA GUILLERMO
ANTONIO ALTIERI SOBRE- OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BRANDSEN", CLASE 33,

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

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia
podemos notar que la marca extranjera. solicitada BRANDSEN y la marca extranjera
oponente BRANSON gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas

de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.—---—---—eoo.

Que, entre las marcas en pugna: BRANDSEN (solicitada) vs. BRANSON
(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
interpretacion y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacion mds adecuada y cspeciﬁ;:a de cada término en contextos relevantes, promoviendo
asi una comunicacién clara y efectiva ranto a nivel auditivo como conceprual, estas diferencias
nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrdn coexistir pacificamente

en el mercado. 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 confusién entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas

junte v no por 1 10 [ 1 —————

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos

tonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el publico

o jD{um}dDr : e

Que, aI"',rea.I.lzar el estudio sobre la posible coexistencia entre las mismas, deben ser

membraciones, de farmz
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SIRE SPIRIT LLC'S CONTRA GUILLERMO
ANTONIO ALTIERI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BRANDSEN", CLASE 33.

simultinea v, el res ¢ arroje la visidn en conjunto es el criterio que debe primar ala

hora de determinar si exi osibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en

conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda
posibilidad de que exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista

la diferencia existente entre las MISMAS, cemesrresmmmrmm e e smeeecem e s —————— -

Que, las marcas BRANDSEN y BRANSON son denominaciones de origen
extranjero, ambas para distinguir productos comprendidos en la clase 33, correspondiente a
bebidas alcohélicas. Sin embargo, cada una se especializa en un tipo de producto diferente,
pues BRANDSEN identifica vinos, mientras que BRANSON distingue un cognac, lo que
evidencia una orientacién comercial distinta y una diferenciacion clara en cuanto a la

naturaleza, composicién y destino de los productos amparados.

Que, si bien ambas marcas amparan productos de la clase 33, se dirigen a tipos de
bebidas distintas, puesto que BRANDSEN identifica vinos, mientras que BRANSON
distingue un cognac. Dichos productos, aurjque pertenecientes al mismo grupo de bebidas
alcohdlicas, difieren en su proceso de elaboracién, caracteristicas organolépticas, origen y

piblico objetivo, lo que contribuye a reducir ¢l riesgo de asociacién o error en el consumidor

TR C oo 3 S S s e i

Que, al profundizar en las diferencias entre las marcas en pugna, se aprecia que las
mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como auditivo. La doctrina y la

jurisprudencia marcaria Eﬂ&eﬁg que el andlisis de marcas debe hacerse en sy totalidad,

do el impacto eran en los consumi ir de elementos

gjshdgi/ En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas son

suﬁﬁi:ntcs para evitar f.ualqulcr confusién. Cada una de ellas genera una impresién general

cl){mmeqte diferenciada - e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR SIRE SPIRIT LLC'S CONTRA GUILLERMO
ANTONIO ALTIERI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“BRANDSEN", CLASE 33. 5

Que, conforme a lo sostenido por jc;gjc Otamend; en su obra “Derecho de Marcas”, la
apreciacion de la confundibilidad debe realizarse considerando la impresion de conjunto,
atendiendo a las diferencias fonéticas, visiales y conceptuales ‘que permitan distingsir a los
signos en conflicto. En ese sentido, y conforme a lo expuesto por el antor, cuando los productos
presentan especialidades distintas dentro .d'f la misma dase, e riesgo de confusion se ve

notablemente reducido, resultando viable la coexistencia marcaria. S

Que, “No toda semejanza entre signos implica confundibilidad. La comparacion debe
hacerse atendiendo a la impresion de conjunto que produce cada marca y a la naturaleza de los
productos o servicios que distingue. Cuando éstos difieren en su destino, caracteristicas o priblico,

el riesgo de confusion se atentia. - -

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas BRANDSEN vs,

BRANSON no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no

representa ninglin 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 retne los requisitos de novedad,
especialidad y originalidad.-------r-eereere- -

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente
sin crear riesgo de confusion al puablico consumidor debido a que la solicitud de registro
reine los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién
dedu;jﬁ':i..{.iﬁfc{_le improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n®
37_"2?::24 emitido b{)r la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por

/'cﬁrrcipﬂnder asi mkr derecho. S

|

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SIRE SPIRIT LLC'S CONTRA GUILLERMO
ANTONIO ALTIERI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“BRANDSEN", CLASE 33,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida
por SIRE SPIRIT LLC'S contra GUILLERMO ANTONIO ALTIERI sobre
oposicién al registro de la marca BRANDSEN, clase 33, Expediente n® 2304455
solicitada por GUILLERMO ANTONIO ALTIER. ----reemmeeeaeee

Articulo 2.- DISPONER I:: prosecucién de trdmites de la jﬁlf&itud de registro de
la marca BRANDSEN, clase 33, Expediente n° f %304455 snhclt,:lda por
GUILLERMO ANTONIO ALTIERI y g

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. --

| ABG.JADIYY ALVARENGA SUAREZ
15 ' ]
Y Bireccion de Astintos Marcarios Litigiosos

L ' \

~
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERCOTEC S.AE. CONTRA MATRIZE HANDELS-GMBH

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA "MTX Y ETIQUETA", CLASE
12.

Asuncion, 21 0 CT 205
VISTO:

El expediente caratulado: MERCOTEC S§.A.E. contra MATRIZE HANDELS-GMBH
sobre oposicidn al registro de la marca MTX Y ETIQUETA clase 12, v.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “MTX Y
ETIQUETA?, solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca MTR en la clase 12, por lo

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

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. v R

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
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. -----s---

" Articule 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiva de la mising y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
conya quien lesione derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier

¢ signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
ql.lft\]l sea la clase en gue figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERCOTEC S.AE. CONTRA MATRIZE HANDELS-GMBH

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MTX Y ETIQUETA”", CLASE
12. =

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y la
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 enfrentadas, a saber, la marea solicitada “MTX Y
ETIQUETA” y la marca oponente “MTR", se observa a simple vista que ambas resultan
altamente confundibles, presentando semejanzas evidentes en los planos fonético, visual y
conceptual. Las tres letras iniciales “MT” seguidas de una consonante final confieren a los signos
una estructura pricticamente idéntica, cuya pronunciacidn y apreciacion grifica generan una
impresién de conjunto similar, susceptible de inducir al consumidor a error o confusién respecto

del origen empresarial de los productos, -

Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, puede
dar lugar tanto a una confusion direcra, al tomar una marca por otra, como a una confusién
indirecta, al suponer que ambas denominaciones pertenecen a un mismo titular o grupo
econdmico. La coincidencia casi total en su composicién literal, sumada a la brevedad de los
signos y la similitud en su sonoridad, refuerzan el riesgo de asociacién indebida en el

mercado.---- - —

Que, debemos tenerse presente ademds que las marcas en cuestion distinguen los
mismos productos comprendidos en la clase 12, referidos a (vebiculos y aparatos de
Immm:;ﬂn teryestre, aérea o acudtica), lo cual aumenta la posibilidad de error en el piblico
idor, al rrét:me de bienes de igual naturaleza y destino comercial. En consecuencia, la

resulta fundada y procedente. ~-—seroeeree e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERCOTEC S.A.E. CONTRA MATRIZE HANDELS-GMBH

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MTX Y ETIQUETA", CLASE
12, .

Que, asimismo, se constata que el oponente MTR cuenta con registro vigente en nuestro
pais bajo el N® 581.390 en la clase 12, circunstancia que le otorga prioridad y proteccién legal
conforme a la normativa vigente, reforzando la legitimidad del oponente en su reclamo frente a la
solicitud de MTX y etiqueta.-- -

Que, al analizar la posibilidad de, confusién, debe considerarse la percepcion del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se guia por la
impresion global y el recuerdo im;;erfecm de los signos. Bajo este criterio, los signos MTX y
MTR podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre sf, dado su alto grado de semejanza

en estructura y sonoridad. —---—------- A e i y

Que, en concordancia con lo sostenido por ¢l doctrinario Jorge Otamendi en su obra
“Derecho de Marcas™ (Abeledo-Perrot, 8¢ ed.), “la confundibilidad debe apreciarse considerando
la impresion de conjunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la coincidencia en
clementos esenciales basta para generar riesgo de confusion, especialmente cuando los productos

pertenecen a la misma clase y comparten canales de comercializacion”. cane

En tal sentido, la similitud literal y fonética entre MTX y MTR, aplicada a producros de

la misma clase, constituye un elemento suficiente para declarar procedente la OPOSICION, =«-vemem- -

Que, en virtud de las identidades y similitudes sustanciales verificadas entre las marcas en
pugna , esta Direccion considera que la marca solicitada no retine las condiciones esenciales que
exige la Ley-N° 1. 294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y
ﬂng_ alidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de
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POR LA CUAL SE DECLARA PRDQEDEHTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERCOTEC S.AE. CONTRA MATRIZE HANDELS-GMBH
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MTX Y ETIQUETA”", CLASE
12,

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 muna reproduccion imitacion, traduecion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusiin o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hichiese becho conocido el signo” - e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
eszipuiadas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.*582/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho.-——--reereremeeceeeec

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MERCOTEC S.A.E. contra MATRIZE HANDELS-GMBH  sobre oposicion al
registro de marca *MTX Y ETIQUETA” clase 12, Expediente n® 2169255 solicitada pnr

,W'RE{HANDELS-GMBH .....................

Articulo 1.:‘\.' RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “MTX Y ETIQUETA”
™ clase 12, Expediente n® 2169255, solicitada por MATRIZE HANDELS-GMBH ------.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERCOTEC S.A.E. CONTRA MATRIZE HANDELS-GMBH
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MTX }’/f.TIQUETA’:, CLASE

F

o

12— - - .
] [ [ ! |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [f fob gl
IJ\.BG.] -
IDir::ctl.}ra
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TSUNAMI” CLASE

01.
Asunciéa, 9 1 0T 205
VISTO:
El expediente caratulado: KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. contra TECNOMYL
5.A. sobre oposicitn al registro de marca “TSUNAMI” clase 01, y;e-eeeeeeemer

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TSUNAMI”,
solicitada para la clase 01, en base a la marca TSUNAMI en la clase 05 respectivamente, por lo

que corresponde a  esta Direccion  determinar si  las marcas son o no

confundibles. i -

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

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusive de [a 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
ofro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
f :ﬂr'l.l'llqu'li-‘ra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,

7Y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TSUNAMI” CLASE
01.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

oposicion TSUNAMI, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

practicamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual e

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

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

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

d:l.'fﬁs haflmg: alegados por la parte contraria, rl como lo dispone la normativa
procesal.———-

1

f f || JIl
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TSUNAMI” CLASE
01.

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

solicitada para su T - -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas, La denominacién solicitada no redine 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 A 8 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 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: “Ne podni
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion 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 apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el SENE" e

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

Plrmzidn consitera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

esnpu]adas en la Lc}r n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que

L//

A

A
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TSUNAMI” CLASE
01. .

corresponde confirmar el Dictamen n.° 195/2024, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asf en derecho,-——------eeeeee—

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. contra TECNOMYL S.A. sobre oposicion al
registro de marca “TSUNAMI" clase 01, Expcdlcnte n® 2353440 solicitada por
TECNOMYL S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ma,rca, X SLJ'I\IA_MI" clase 01,

Expediente n® 2353440 solicitada por TECNDM‘H_, S \‘ﬁ —-—J ------- A frests -]- -------------

ABG.JADIY1 ALVARENGA SUAREZ

_ ' Directora
«  Direccidnde Asuntos Marcarios Litigiosos

i
] e -
g
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA
ANDRES VERA VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“UNI-T” CLASE 09.

Asuncién, 2 2 OCT 2005
VISTO:

El expediente caratulado: UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED contra
ANDRES VERA VERA sobre oposicion al registro de marca “UNI-T” clase 09,

¥; = -

‘CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “UNI-T”,
solicitada para la clase 09, en base a la marca UNI-T, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles. -

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

velando siempre por el interés general. & :

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante le: drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra-quien [esiqm: sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrg/signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
qu,uet: sea la c]% 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 UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA
ANDRES VERA VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“UNI-T” CLASE 09.

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

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

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

miarca previstas en la Ley de Marcas, - e

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

en los planos fonético, visual y conceptual. " 5

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bisicas esenciales que la |l:}r 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 desvirtud los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterds del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de ;1:35 hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

/ "F{'Dce.sa]_ 'l.ll S -
[ )
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA
ANDRES VERA VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“UNI-T” CLASE 09.

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

solicitada para su registro.

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

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

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

Que, en consecuencia, ¥ conforme a lo previsto en la normativa vig:nt:, se praccd: a

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

interés en sustentar la oposiCitm .- s e e 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 constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocide en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, (nalesquicra 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 asociacidn con ese tereero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signo”. =

_Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Dlr,d:mén considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Ellsl»hpqladas en la M 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 UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA

ANDRES VERA VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“UNL-T” CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 415/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED contra ANDRES VER A VER A

sobre opasicién al registro de marca “UNI-T” clase 09, Expediente n® 1783041 solicitada
por ANDRES VERAVERA o

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m_g.rf&"flmi-i]?" clase 09,
Expediente n" 1783041 solicitada per A ANDRES % VERA
VIR e A . - !

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

IIII

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA
ANDRES VERA VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“UNI-T” CLASE 35.

Asuncion, 22 00T Zuzﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED contra
ANDRES VERA VERA sobre oposicion al registro de marca “UNLT" clase 35,

P et oS o

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “UNI-T”,
solicitada para la clase 35, en base a la marca UNI-T, por lo que corresponde a esta Direccion

determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

#’Elﬂldﬂ siempre Pﬂl’ el interds gEﬂEIﬂI. rmmeaa

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

: Artipti'ﬁu 15°.- El ;Esistm de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclysivo de la misma'y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cofitra quien lesione suj derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
/ ofro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA
ANDRES VERA VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“UNI-T” 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 marea. -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. o

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “UNI-T" se observaa
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicidn
UNI-T, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceprual. -

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

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

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

de Aos h&ﬁbi‘ alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

7 oyl \ _
)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA
ANDRES VERA VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“T™ 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. i

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién 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 normartiva vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién.---—r---- -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccion imitacion, traduceson,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocico en el sector pertinente del puiblico, 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
confusion o un riesgo de asociacin con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hsbiese hecho conocido el signo”

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
Vd / csqpulzdas en la Ley n® 1.294/98 y no reiine 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 UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA

ANDRES VERA VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“UNI-T” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 414/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho.——--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE;

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED contra ANDRES VERA VERA

sobre oposicién al registro de marca “UNI-T™ clase 35, Expedmm:e n® 1783040 solicitada
por ANDRES VERA VER A - -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de l’z-t marca “UNI-T” clase 35,
Expediente n” 1783040 solicitada por ENDPLES "FI:.RA VFRH‘; --------------- -:I ------------ -

| |
L
0\

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

"'5 Dm:c tora

" Dipeccion dx: Asuntos Marcarios Litigiosos
—_— \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA
YEHIA AHMAD AWALA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“UNI-T Y ETIQUETA” CLASE 09.

.
f

Asuncién, 7 7 [['] 2025
VISTO:
El expediente cararulado: UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED contra

YEHIA AHMAD AWALA sobre oposicion al registro de marca “UNI-T Y ETIQUETA” clase
ﬂ-‘}:- ¥i

CONSIDERANDO:

Que, s¢ promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “UNLT Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca UNIT y otros, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de 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
excluivo de la thisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
r?ﬁ::: quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

b t-ﬁ;:@igxm que inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
{

ualquiera sea la clase kn 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 UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA
YEHIA AHMAD AWALA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“UNL-T Y ETIQUETA” CLASE 09,

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-- -

Que, realizado ¢l cotejo marcario entre la denominacién solicitada “UNIT Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicién UNI-T y otros, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planoffonético, visual y conceprual. e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteades 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 tos ‘hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
E;f::lcesa]. L
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA
YEHIA AHMAD AWALA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“UNI-T Y ETIQUETA” CLASE 09.

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

solicitada PATA 11 FEEISTIO, ~omemmeem e e ettt e -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacion solicitada no retine los requisitos que la hacen
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., 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
registraric como marcas los signos que constituyan wuna reproduccign imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, qw 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 fuersa distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el L S

F 4 ue, lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
y 2§ P y J ge
Direccién cnnsidci‘g que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

' g'stipu' das en la i'!.c}r n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que

a4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED CONTRA
YEHIA AHMAD AWALA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“UNL-T Y ETIQUETA” CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 416/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. <o

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED contra YEHIA AHMAD
AWALA  sobre oposicién al registro de marca “UNLT Y ETIQUETA” clase 09,
Expediente n® 1673765 solicitada por YEHIA AHMAD AWALA. - oo -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro  de’ .ia marca \“{I.TNLT Y
ETIQUETA" clase 09, Expediente n® 1673765 sulig:irz:,ﬁ por YEHIA :T;HMRD

AWALA. = ARSI A .. ;
F. .__II. I| \ |
.r'f [ I .| -"Il
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, —eed Moo
" ‘ I .ﬁ-"" ¢ i
,|" . IIl.1I %3 .I."' \ ¥ -'\‘\“‘-.\.
- b ﬁﬁG.jAh!IYl ALVARENGA SUAREZ
e } Directora /

. Direccidh de Asuntos Marcarios Litigiosos
e |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RFC S.A. CONTRA MATEO ROMAN GAMARRA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GLOBALBOX” CLASE 35.—-—-——eeerev

Asuncidn, . J, SE[

2025

VISTO:

El expediente caratulado: RFC S.A. contra MATEQO ROMAN GAMARRA sobre
oposicidn al registro de marca “GLOBALBOX” clase 35, y;---

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitnd de registro de la marca
“GLOBALBOX?, solicitada para la clase 35, en base a la marca GLOBALBOX LO QUE
QUIERAS DE DONDEQUIERAS (SLOGAN) en la clase 35 y otros respectivamente, por lo

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

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 gtnr:ral. ..... 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 el derecho a constituir una marca, —=--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 érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra/quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro figno que puega inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
cu _. uieta sea la c];ﬁe 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 RFC S.A. CONTRA MATEO ROMAN GAMARRA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GLOBALBOX” CLASE 35.---—nemnem-

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - e =

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “GLOBALBOX?” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
GLOBALBOX LO QUE QUIERAS DE DONDEQUIERAS (SLOGAN) base de oposicién, sc
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los

planos fonético, visual y conceptual. - S NS o

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

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

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

procesal. - - e

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

Qe _—
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RFC S.A. CONTRA MATEQO ROMAN GAMARRA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GLOBALBOX” CLASE 35.

————

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién 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 D MArcas.—-—--—--rr-rrrerrrrmrrressresrasemaneeees

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. S— S ——

Que, en tal contexto qﬁcda 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 reprodudcion imitacidn, traduecion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo 0 la diluciin de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por ¢l cual se
hubiese hecho conocido el signa”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dicwptl:n n.” 402/25, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por cnrrrspaﬂdr.r asf en derecho. e

/

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
L v |
I M \ o
N o~
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RFC S.A. CONTRA MATEO ROMAN GAMARRA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GLOBALBOX” CLASE 35,-——-ccommmmee- -

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por RFC
S.A. contra MATEO ROMAN GAMARRA sobre oposicidn al registro de marca

“GLOBALBOX” clase 35, Expediente n® 1315284 solicitada por MATEO ROMAN
GAMARRA. i i e e L e e o

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “GLOBALBOX” clase

35, Expediente n® 1315284 solicitada por MATEOQ ROMAN GAMARRA e
. . .._.' I,". I"._ II

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

||. | = l ’:-’rr'“-a-_ —
II'-. |!JlJl / I".I:-' of
s34 vy

'\ Directora
Direccion jlé\ﬂsun tos Marcarios Litigiosos
:',;.-"II A
Y \

- o \
et ,_z,'/ \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION S.R.L. CONTRA UNION AGRONEGOCIOS SRL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “UNION AGRONEGOCIOS Y
ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncidn,

22 OCT 2055
VISTO:

El expediente caratulado: UNI{_:'!N S.R.L. contra UNION AGRONEGOCIOS SRL
sobre oposicidn al registro de marca “UNION AGRONEGOCIOS Y ETIQUETA” clase 35,

z s

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “UNION
AGRONEGOCIOS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca UNION en la

clase 35 y otros respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas

son o no confundibles.-———— e Sl 5

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

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

velando siempre por el interés general. e

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

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

offo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios
/ -Alqui:ra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

- J Irl
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION S.R.L. CONTRA UNION AGRONEGOCIOS SRL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “UNION AGRONEGOCIOS 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 piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.---- : Saiadis

Que, realizado el cotejo marcario entre la derfominacién solicitada “UNION
AGRONEGOCIOS” se observa a simple vista que la misma-es indefectiblemente confundible

con la marca UNION base de oposicidn, 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 tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones basicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté ¢l traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecida en
el Art. 68 y 62 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 heches alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

procesal.--—---— hY e et R RS N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR UNION $.R.L. CONTRA UNION AGRONEGOCIOS SRL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “UNION AGRONEGOCIOS Y
ETIQUETA” CLASE 35. .

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

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

solicitada para su registro. -

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

] b [ F &
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 ral contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
eransliteraciin o transcripcion 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
productes o servicios a los que se apligue el signo, euando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signo” ——————reeeeeeeee e ;

__Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

,-"'ﬁ&éipuladzs en fa 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 UNION S.R.L. CONTRA UNION AGRONEGOCIOS SRL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “UNION AGRONEGOCIOS Y
ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 335/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asf en derecho, -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
UNION S.R.L. contra UNION AGRONEGOCIOS SRL sobre oposicién al registro de
marca “UNION AGRONEGOCIOS Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2251700
solicitada por UNION AGRONEGOCIOS SRL.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la-marca “UNION
AGRONEGOCIOS Y ETIQUETA” clase 35, Expedjfn 2231?00 olicitada por

UNION AGRONEGOCIOS SR L.~
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - .- T . TR (PR S
/.-.l.-.- ﬁ"f./
g @ A
/ mhl.m Gh SUAREZ
f . Directora
\ _ [}'Lrﬁcc;ic_ﬁti_-ﬁt Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VY T FARMA S.R.L. CONTRA V & V S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “V & V" CLASE 05.

Asuncién, 7 7 (0T 2005
VISTO:

El expediente caratulado: VY T FARMA S.R.L. contra V & V 5.A. sobre oposicidn al
registro de marca “V & V" clase 05, y;~

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “V & V7,
solicitada para la clase 05, en base a la marca V.Y T FARMA en la clase 05 y otros
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

velando siempre por el interés general. e

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
d.misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

QT indueir directa b indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

alquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
A L]

b signo que pu
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. VY T FARMA S.R.L. CONTRA V & V S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “V & V" CLASE 05.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “V & V” se observaa
simple vista que la misma ¢s indefectiblemente confundible con la marca V'Y T FARMA base de

oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no 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 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 rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un 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
e |

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

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

i q_dapms registro.-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VY T FARMA SR.L. CONTRA V & V §.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “V & V” CLASE 05.

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 Die Marcas. - eeeeeeeeemmnceamsamens =

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

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

interés en sustentar la oposicién. e e e 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 podri
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, (ualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un ricigo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sca la manera o medio por el cual se
buebicse hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 76/2017, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho. - e A A =

L

,r“'

\ 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 V Y T FARMA S.R.L. CONTRA V & V §.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA "V & V” CLASE 05. - R

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por VY T
FARMA S.R.L. contra V & V §.A. sobre oposicion al registro de marca “V & V" clase
05, Expediente n® 910341 solicitada por V& V S.A.. A

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de | nﬁf:; ‘.‘\V\& V7 clase 08,
Expediente n® 910341 solicitada por V & V §.A. ——

= AN

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NEW AGRO S§S CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“THORK Y ETIQUETA” CLASE 05.

Asuncion, PR
. 22 OCT 2025
VISTO:
El expediente caratulado: NEW AGRO S5 contra INVERSIONES AGRICOLAS
SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de marca “THORK Y ETIQUETA” clase
05, v;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “THORK Y
ETIQUETA?”, solicitada para la clase 05, en base a la marca THOR 75,7 SG en la clase 05, por lo

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

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

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 el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien k“ﬂpnc sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que Pl.i':jil inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
quiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre e]lps.

\ |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NEW AGRO S§ CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“THORK Y ETIQUETA” 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 piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Mareas.——coommmom

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “THORK?™ se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca THOR 75,7 SG base

de oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual -- e

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

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

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

hechos -alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NEW AGRO SS CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“THORK Y ETIQUETA” 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, - ; S

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

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

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 podni
registrarse como marcas los :-:;g?m: que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
rransliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del pu’H:i:;r, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuandbo su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusiin o un riesgo de asociacion con ese tereero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

T L B ————

por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR NEW AGRO S§ CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS
SOCIEDAD ANONIMA SOBFE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“THORK Y ETIQUETA” CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 200/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asi en derechol---— -

Por tanto,
LA DIFECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por NEW
AGRO 5§ contra INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA sobre
oposicidn al registro de marca “THORK Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n®
2366433 solicitada  por INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD
ANONIMA -—-- -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro la tharca “THORK Y
ETIQUETA” clase 05, Expediente n® 2366433 solifitada pur\{mvxﬂ,smwzs

AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA -

2
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, /- b8

Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL $.A. CONTRA DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORTES DEL CAMPO”,
CLASE 29.

Asuncién, o e
22 OCT 2005
VISTO:
El expediente caratulado: RETAIL S.A. contra DIEGO ENRIQUE QUINTANA
SOSA sobre oposicion al registro de la marca CORTES DEL CAMPO clase 29, y.----mmeenmr

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de rlegistm de la marca “CORTES DEL
CAMPO?, solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca CORTE CAMPESINO en la

clase 29, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles.-- —~

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la In::',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 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 ¢l derecho al uso
exclusive-de la misma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
coptra qui:n\’iqsinne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

tro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL $.A. CONTRA DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORTES DEL CAMPO”,
CLASE 29

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

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

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

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

marca Pl’t‘n"i!t&i enla LE}T dE Marcas. i

Que, al cotejar las marcas solicitada “CORTES DEL CAMPO” y la marca oponente
“CORTE CAMPESINO", se advierte la existencia de semejanzas apreciables tanto en el plano
fonético, conceptual como evocativo, que podrian inducir al consumidor a error o asociacién

respecto al origen empresarial de los productos que ambas marcas pretenden distinguir. -

Que, en el plano visual, las dos marcas presentan una estructura de dos palabras
compuestas por términos de uso comun en el dmbito alimenticio. “CORTES DEL CAMPO” y
“CORTE CAMPESINO” comparten no solo la rafz “CORTE”, sino también el componente
conceptual asociado al entorno rural o natural (“CAMPO” / “CAMPESINO”), lo que refuerza

la afinidad visual y temdtica de los S TI08, = mmmeees

Que, también corresponde mencionar que las denominaciones evocan una idea comin
relacionada con el campo, lo natural y lo artesanal, conceptos estrechamente asociados a
productos alimenticios de la clase 29, como carnes, embutidos o alimentos elaborados de origen
rural. Esta ,s:ai.ngi\dcncia conceptual puede generar una misma impresién mental o evocativa en el

pl,ibl‘il'_p‘cgnsmnid}x\que podria asociarlas 2 una misma linea o procedencia comercial.-—--———
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORTES DEL CAMPO”,
CLASE 29,

Que, debemos tenerse presente ademis que las marcas en cuestion distinguen los mismos
productos comprendidos en la dase 29, reféridos a (productos alimenticios como carne, pescado, aves
¥ caza; frutas y verduras en conserva, secas o cocidas; buevos, leche y productos ldeteos; y aceites y
grasas comestibles), lo cual aumenta la pmibilidad de error en el ptiblico consumidor, al tratarse de

bienes de igual naturaleza y destino comercial. En consecuencia, la oposicién interpuesta resulta
fundada y procedente. e

Que, asimismo, se constata que el oponente CORTE CAMPESINO cuenta con registro
vigente en nuestro pais bajo el m° 565507 en la clase 29, circunstancia que le otorga prioridad y
proteccién legal conforme a la normativa vigente, reforzando la legitimidad del oponente en su
reclamo frente a la solicitud de CORTES DEL CAMPO. e

Que, al analizar la posibilidad de confusién, debe considerarse la percepcién del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se gufa por la
impresién global y el recuerdo imperfecto de los signos. Bajo este criterio, los signos CORTES
DEL CAMPO y CORTE CAMPESINO podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre
sf, dado su alto grado de semejanza en estructura y sonoridad.

Que, en concordancia con lo sostenido por el doctrinario Jorge Otamendi en su obra
“Derecho de Marcas”™ (Abeledo-Perrot, 8¢ ed.), “la confundibilidad debe apreciarse considerando
la impresion de conjunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la coincidencia en
elementos esenciales basta para generar riesgo de confusion, especialmente cuando los productos
pertenecen a la misma clase y comparten canales de comercializacion .

/f’En &{;ﬂdn, la similitud literal y fonética entre CORTES DEL CAMPO y CORTE
PESINO,

r procedente la oposicion. =

licada a productos de la misma clase, constituye un elemento suficiente para
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORTES DEL CAMPO”,
CLASE 29.

Que, en virtud de las identidades y similitudes sustanciales verificadas entre las marcas en
pugna , esta Direccién considera que la marca solicitada no redne las condiciones esenciales que
exige la Ley N° 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y
originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de
la marca CORTE CAMPESINO. e -

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

buebiese becho conocido el T

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 Dicramen n.” 399/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar ala

oposicion deducida por mmsyundﬂ asi en derecho. oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
,-r""f — oy RESUELVE:

) _An:imlnl— ‘DECLJ‘UI.AR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
RETAIL S.A. tontra DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA sobre oposicion al
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORTES DEL CAMPO”
CLASE 29,

registro de marca “CORTES DEL CAMPO ” clase 29, Expediente n® 2293223 solicitada
por DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la-fnarca~*CORTES DEL
CAMPO” clase 29, Expediente n® 2293223, solici por DIE ENRIQUE

QUINTANA SOSA — £

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. —-f-—t-- IR
|

SUAREZ

Pigina 5 de 5



GOBIERNQ pgy | DIRECCION NACTONAL
(,} PARAGUAY | Dionsass

Resoluciéon D.A.M.L n. ° “ "” “i ‘I 7 g

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MULTI Y ETIQUETA, CLASE 21.

22 0CT 2005

Asuncion,
VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. sobre oposicién al registro de la marca MULTT Y
ETIQUETA, clase 21, yimr i

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MULTT Y
ETIQUETA solicitada para la clase 21, en base a la marca MULTILIM en la clase 21, por lo que

corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son 0 no confundibles.---

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la opesicién 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 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 organos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
E_ﬁ_lﬁsiﬂng sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

igno que puedainducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
jera sea la elase ep 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 CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA
MULTILASER. INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MULTI Y ETIQUETA, CLASE 21.

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

hacen una marcada diferencia entre las mismas. e s

Que, entre las marcas en pugna: MUL/TT Y ETIQUETA (solicitada) vs. MUL/TI/LIM
(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 asi
una comunicacion clara y efectiva ranto a nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos da
la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrdn coexistir pacificamente en el

mercado. i

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

doctrina y-tajurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual

posibilidad de \b?nfusiﬁn entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MULTIT Y ETIQUETA, CLASE 21. -

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

marca ya existente (base de oposicion), las marcas en cuestién d;b; ser_analizadas en su

conjunto, sin a i embraciones, de forma sucesiva i el resultado que

arroje la visid el criterio qu i hora de determinar si

posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis 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, —-ere —

Que, al profundizar en las diferencias entre MULTT Y ETIQUETA (solicitada) vs.
MULTILIM (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 confusién. Cada una de ellas genera una impresion

general claramente diferenciada. s

Que, las marcas en cuestidn difieren en la terminacion “LIM”, lo cual modifica su sonoridad
y genera una pronunciacién claramente distinta. Mientras “MULTT” se percibe como una
palabra breve y de final abierto, “MULTILIM” incorpora una silaba adicional que produce un

sonido mds cerrado, reduciendo el riesgo de confusion auditiva entre ambas.

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 arreglo a su vision
en su conjunte”, y que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “ocupa 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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MULTT Y ETIQUETA, CLASE 21.

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccion considera
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marea solicitada y la marca oponente
tien os gue las hacen difer s de considerar istencia de partes

nes No_Cconstitu i iment a el repistro n marca, siempre que est

incluya otros elementos capaces de iNTEgrar un CONJUNLO. ~weessness o .

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

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 revocar el Dictamen n® 359/23 emitido por la

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

derech,—mm— 5

™ Por tanto,
LA r}qucmm DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA MULTT Y ETIQUETA, CLASE 21.

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
sobre oposicidn al registro de la marca MULTL, clase 21, Expediente n® 2276902
solicitada por MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimires de la solicitud de rtgisl;r:;: de la

marca MULTI Y ETIQUETA, clase 21, Exped:ente m° ??/?619{}2 suhutada por
MULTILASER INDUSTRIALS.A. -

- J

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ( ik

—
o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WMARK Y ETIQUETA", CLASE 11.

Asuncidn, ZE D“ anﬁ
VISTO:

El expediente cararulado: MOHAMAD RACHED HIJAZI contra SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. sobre oposicién al registro de la marca WMARK Y
ETIQUETA clase 11, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “WMARK Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca WMARK en la clase 08,

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ]v.=:;-,rL 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, —-ceeenececemeeeeee -

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
exclusi misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
congfa quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otfo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
i a!-:]‘h\icm sea la cl
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WMARK Y ETIQUETA”, CLASE 11.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - -

Que, al cotejar las marcas enfrentadas, a saber, la marca solicitada WMARK Y
ETIQUETA” y la marca oponente “WMARK?”, se observa a simple vista que ambas resultan
altamente confundibles, presentando semejanzas evidentes en los planos fonético, visual y
conceptual, las mismas tienen una estructura pricticamente idéntica, cuya pronunciacién y
apreciacién grifica generan una impresion de conjunto similar, susceptible de inducir al

consumidor a error o confusién respecto del origen empresarial de los productos. -

Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, puede
dar lugar tanto a una confusién directa, al tomar una marca por otra, como a una confusién
indirecta, al suponer que ambas denominaciones pertenecen a un mismo titular o grupo
econdmico. La coincidencia casi total en su composicién literal, sumada a la brevedad de los
signos y la similitud en su sonoridad, refuerzan el riesgo de asociacién indebida en el

mercado.---mmmeeee- - . : s

Que, debemos tenerse presente ademids que las marcas en cuestion distinguen
productos mwy relacionados comprendidos en la clase 11 y 08, referidos a (trenzadores
tricos para el cabello; tenacillas para rizar el cabello; magquinillas eléctricas para
cas de hierro para alisar el pelo), lo cual aumenta la posibilidad de error
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WMARK Y ETIQUETA”, CLASE 11.

en el publico consumidor, al tratarse de bienes de igual naturaleza y destino comercial. En

consecuencia, la opaosicion interpuesta resulta fundada y procedente.

Que, asimismo, se constata que el oponente VMARK cuenta con registro vigente en
nuestro pafs bajo ¢l N® 547.060 y 547.061 en la clase 08 y 35 respectivamente,
circunstancia que le otorga prioridad y proteccién legal conforme a la normativa vigente,
reforzando la legitimidad del oponente en su reclamo frente a la solicitud de WMARK vy
CLigUELd.=reees =

Que, al analizar la posibilidad, de confusién, debe considerarse la percepcion del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se gufa por la
impresion global y el recuerdo imperfecto de los signos. Bajo este criterio, los signos WMARK y
WMARK podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre sf, dado su alto grado de

semejanza en estructura y sonoridad. e e e ot S e s i

Que, en concordancia con lo sostenido por el doctrinario Jorge Otamendi en su obra
“Derecho de Marcas” (Abeledo-Perror, 82 ed.), “la confundibilidad debe apreciarse considerando
la impresion de confunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la coincidencia en
clementos esenciales basta para generar riesgo de confusion, especialmente cuando los productos

pertenecen a la misma dase y comparten canales de comercializacion”.

En tal sentido, la similitud literal y fonética entre WMARK y WMARK, aplicada a

productos muy relacionados, constituye un elemento suficiente para declarar procedente la

oposicidn. e -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WMARK Y ETIQUETA”, CLASE 11.

exige la Ley N 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y
originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de
la marca WMARK. - neees -

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 constitwyan wuna reproducciin imitacidn, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, euando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocide el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 480/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

AArticulo 1- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
OH RACHED HIJAZI contra SHENZHEN NEW GAIN IMPORT &
ORT LTD. sobre oposicién al registro de marca “WMARK Y ETIQUETA™ clase
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WMARK Y ETIQUETA”, CLASE 11.

11, Expediente n® 2198094 solicitada por SHENZHEN NEW GAIN IMPORT &

EXPORT LTD. i i e e e e e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la_smarca TWMARK Y
ETIQUETA” clase 11, Expediente n® 2198094, mliMHENZ&[EN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. SR

A1\

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

- ABGY mﬁw SUAREZ
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WMARK Y ETIQUETA”, CLASE 35,

Asuncion, 7/ [[] 2075
VISTO:

El expediente caratulado: MOHAMAD RACHED HIJAZI contra SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. sobre oposicién al registro de la marca WMARK Y
ETIQUETA clase 35, y. e i

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

velando siempre por el interés general. e —

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

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

ictilo 15°.- Kl registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
usivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ghntra quien lesione | sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

* fotro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
J cu:]qmera sea la clase ¢n 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 MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WMARK 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, v atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde 2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas. ettt o A R

Que, al cotejar las marcas enfrentadas, a saber, la marca solicitada WMARK Y
ETIQUETA” y la marca oponente “WMARK?, se observa a simple vista que ambas resultan
altamente confundibles, presentando semejanzas evidentes en los planos fonético, visual y
conceptual, las mismas tienen una estructura pricticamente idéntica, cuya pronunciacién y
apreciacion grifica generan una impresién de conjunto similar, susceptible de inducir al

consumidor a error o confusion respecto del origen empresarial de los productos.-—————-eeeeeeee

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, puede
dar lugar tanto a una confusién directa, al tomar una marca per otra, como a una confusién
indirecta, al suponer que ambas denominaciones pertenecen a un mismo titular o grupo
econdmico. La coincidencia casi total en su composicion literal, sumada a la brevedad de los
signos y la similitud en su sonoridad, refuerzan el riesgo de asociacién indebida en el

mercado.-— e ————— A -

Que, debemos tenerse presente ademds que las marcas en cuestién distinguen servicios
c:'anxm"m mmprfudrg‘m en la clase 35, referidos a servicios de (Importacidn,
rtacion, venta y comercializacion de maquinas cléctricas para cortar el cabello,
adores de mbﬁﬂo, plancha para pelo, alisadores eléctricos para el cabello. ¥ su
blicidad por todos los medios de difusion masiva), lo cual aumenta la posibilidad de error

-~
#

my
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WMARK Y ETIQUETA”, CLASE 35.

en ¢l piblico consumidor, al tratarse de bienes de igual naturaleza y destino comercial. En

consecuencia, la oposicién interpuesta resulta fundada y procedente. -

Que, asimismo, se constata que el oponente WMARK cuenta con registro vigente en
nuestro pafs bajo el N 547.060 y 547.061 en la clase 08 y 35 respectivamente,
circunstancia que le otorga prioridad y proteccion legal conforme a la normativa vigente,
reforzando la legitimidad del oponente en su reclamo frente a la solicitud de WMARK y

etiqueta. -

Que, al analizar la posibilidad de confusién, debe considerarse la percepcién del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se guia por la
impresién global y el recuerdo imperfecto de los signos. Bajo este criterio, los signos WMARK y
WMARK podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre sf, dado su alto grado de

semejanza en estructura y sonoridad. == e

Que, en concordancia con lo sostenido por el doctrinario Jorge Otamendi en su obra
“Derecho de Marcas” (Abeledo-Perrot, 8 ed.), “la confundibilidad debe apreciarse considerands
la impresiin de conjunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la coincidencia en
clementos esenciales basta para generar riesgo de confusiin, especialmente cuando los productos

pertenecen a la misma dase ¥ comparten canales de comercializacion”. -

En tal sentido, la similitud literal y fonética entre WMARK y WMARK, aplicada a

productos muy relacionados, constituye un elemento suficiente para declarar procedente la

Oposicidn. - . . s

M
~. Que, en ﬁ(rud de las identidades y similitudes sustanciales verificadas entre las marcas en

gna,, esta Direccién considera que la marca solicitada no retine las condiciones esenciales que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WMARK Y ETIQUETA”, CLASE 35,

exige la Ley N° 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y

originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de
la marca VMARK. - s e ey

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 transcripcidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o 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”. -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reiine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 478/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. - eerarana
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Arncul-uh— DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
/ MOHAMAD RACHED HIJAZI contra SHENZHEN NEW GAIN IMPORT &
\1& EXPORT LTD. sobre oposicién al registro de marca “WMARK Y ETIQUETA" clase
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA SHENZHEN NEW
GAIN IMPORT & EXPORT LTD. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “WMARK Y ETIQUETA”, CLASE 35,

35, Expediente n® 2198096 solicitada por SHENZHEN NEW GAIN IMPORT &
EXPORTLTD. .

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca \'({'MER.K Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2198096, solici {;HENZI-\EN NEW

GAIN IMPORT & EXPORT LTD.--mreereeeeaae

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / /‘ ' - = =

ALVARENG

WE irectora
‘I}lmuﬁn l#ﬂ*t-:ﬂntus Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOGRAPE VINHOS S.A. Y TREASURY WINE
ESTATES (MATUA) LIMITED CONTRA RUTH NOELIA CORREA VERA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MATUA Y ETIQUETA” CLASE
33,

Asuncidn, E E l]l:‘]r 2{]2‘5
VISTO:

El expediente cararulado: SOGRAPE VINHOS S.A. Y TREASURY WINE ESTATES
(MATUA) LIMITED contra RUTH NOELIA CORREA VERA sobre oposiciones al registro
de marca *“MATUA Y ETIQUETA” clase 33, yj---—r-rmemmmmm oo

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca MATUA'Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 33, sobre la base de las marcas extranjeras MATEUS
ROSE/WHITE y MATUA clase 33 respectivamente, por lo que corresponde determinar si las

marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las arribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar 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 genera!, -

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

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusi ﬂ?‘i‘:{{mﬂ y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contya quien lesiong sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
oreg-signo que pueda) inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOGRAPE VINHOS S.A. Y TREASURY WINE
ESTATES (MATUA) LIMITED CONTRA RUTH NOELIA CORREA VERA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MATUA Y ETIQUETA” CLASE
33. :

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. s

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las  mismas, MATUA (marca solicitada) y MATEUS
ROSE/WHITE y MATUA (marcas extranjeras oponentes) no podrian coexistir debido a que las
mismas son idénticas en el aspecto visual, fonérico e ideoldgico. Basta visualizarlas o

pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. oo

Que, una vez realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada MATUA y
MATEUS/WHITE (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 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). - -

uey-¢el oponente (TREASURY WINE ESTATES (MATUA) LIMITED) MATUA, ha
iado el rcgi}qq extranjero de s marca en en su pais de origen, la marca solicitada pretende

|| H .
AT SU marca drn la clase 33 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero;
y |
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOGRAPE VINHOS S.A. Y TREASURY WINE
ESTATES (MATUA) LIMITED CONTRA RUTH NOELIA CORREA VERA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MATUA Y ETIQUETA" CLASE
33.

esta circunstancia agrava la posibilidad de confusidn/asociacién de las mismas, pues los

productos que desean identificar se dirigirin al mismo sector del piiblico consumidor, < -

Que, la marca MATUA es reconocida a nivel internacional como una de las principales
denominaciones vinculadas a vinos originarios de Nueva Zelanda, pais de gran prestigio en la
produccién vitivinicola, especialmente en la regién de Marlborough, considerada una de las zonas
productoras mis relevantes del mundo por la calidad de sus Sauvignon Blane, la referida
denominacion MATUA ha adquirido una notoria fama y prestigio comercial en los mercados
internacionales, debido a la calidad, tradicién y consistencia de sus productos, lo que la convierte
en una marca notoria conforme a los principios de proteccién reforzada establecidos en la
normativa marcaria. La trayectoria de la marca se remonta a la década de 1970, cuando los
hermanos Spence fundaron la primera bodega neozelandesa en elaborar Sauvignon Blanc, hito

que consolidd el prestigio de la denominacién “MATUA” en el dmbito vitivinicola mundial.——

Que, atendiendo al caricter notorio e internacionalmente reconocido de la marca
MATUA, asi como a su origen neozelandés y la reputacién consalidada que ostenta en el sector
de vinos (clase 33), resulta procedente admitir el registro de una denominacién idéntica o

semejante en el territorio nacional, en aplicacién de los principios de proteccién de las marcas

notorias y prevencion de la confusion.

Que, conforme a la doctrina y jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial, la

proteccién de las marcas notorias trasciende el principio de territorialidad, extendiéndose mds alld

c:-ﬁib{g\s del pais de origen cuando su fama y reconocimiento son de dominio publico

macional, gomo ocurre con” MATUA, cuya notoriedad ha sido reconocida en diversos

cgist}‘hf y catilogos vinicolas de prestigio. S o
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOGRAPE VINHOS S.A. Y TREASURY WINE
ESTATES (MATUA) LIMITED CONTRA RUTH NOELIA CORREA VERA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MATUA Y ETIQUETA" CLASE
33.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre las oposiciones planteadas, y, en primer término surge que la denominacién solicitada, y del
anilisis realizado, se observa que la denominacién “MATUA”, objeto de la solicitud en estudio
dentro de la clase 33, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,

vinculada directamente a productqs vitivinicolas naen

Que, “La marca notoria merece una tutela especial, pues el piiblico asocia su uso con
determinados estindares de calidad, origen y reputacion. Por ello, su proteccion no requiere
necesariamente la prieba de registro previo en el pats donde se invoca, stempre que se acredite su
conocimiento publico y su prestigio.” (Otamends, Jorge — “Derecho de Marcas”, op. cit., p. 233)

Que, asf también “El wso de una denominacion idéntica o semejante a una marca notoria
por un tercero ajeno al titular legitimo implica wn ricsgo de dilucion del signo distintivo y un
aprovechamiento indebido de la fama ajena, lo que resulta contrario a los principios de la buena fe
comercial.” (Otamends, Jorge — "Dﬂ_-_.ecbu de Marcas”, op. cit.,, p. 235).

Que, la marca “MATUA”, goza de un reconocimiento generalizado en el mercado
internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al articalo 6
bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual establece que los
paises de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya una reproduccion,- imitacion o tradwccion susceptible de crear confusidn con una

marca notoriamente conocida en su tervitorio, aun cuando dicha marca no esté registrada. -

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

mafcas notorias,\ diciendo: “Las Hamm&y marcas notorias ..J.. L&Mﬂdﬁ
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOGRAPE VINHOS $.A. Y TREASURY WINE
ESTATES (MATUA) LIMITED CONTRA RUTH NOELIA CORREA VERA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MATUA Y ETIQUETA” CLASE
33.— .

respecto @ productos o servicios no P?‘ﬂfcgﬂﬂ!-f por sw registro y con los ewales no baya relacion
(excepeion al principio de especialidad)”. .Exprcsa. ademis “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismas
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo baya hecho en forma consciente de que se trataba de un
signo que pertenecia a otro, con lo que qucaipm’c: fncurso en la probibicion del Art, 2 inc. i./..

basando sw pretension en el becho del eramiento de un i eno, con la mala fe

concomitante,” -

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres
clementos: “La antigliedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”. —- S A S _—

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada “MATUA” constituye una
denominacién notoria y de amplio reconocimiento internacional, vinculada a vinos de origen
neozelandés de alta calidad y prestigio en el ir‘ne.rcadn global. Su trayectoria, presencia comercial y
reputacion consolidada permiten afirmar qug dicha denominacién ha trascendido las fronteras

del pais de origen, siendo conocida y valorada por el piiblico consumidor en distintos pafses,

incluido el nuestro, la solicitud presentada deviene procedente.-—-s-weeem-

Que, en conclusion, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las

ibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
mpedimeritos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
z \r;‘lkenciunamq\anterinrmente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del

art, 2° inc. i) dq la Ley n” 1.294/98 de Marcas que preceptiia: “los signos que se bubiesen solicitado o
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOGRAPE VINHOS S.A. Y TREASURY WINE
ESTATES (MATUA) LIMITED CONTRA RUTH NOELIA CORREA VERA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MATUA Y ETIQUETA” CLASE
33. -

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

pertenecia a un tercerop " -—mev - - .

Que, por lo expresado y dé conformidad 4l 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 ho reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 302/25 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho.-—---ceeocececaces BEE

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
SOGRAPE VINHOS S.A. Y TREASURY WINE ESTATES (MATUA) LIMITED
contra RUTH NOELIA CORREA VERA sobre oposiciones al registro de marca
*MATUA Y ETIQUETA” clase 33, Expediente n® 2419540 solicitada por RUTH
NOELIA CORREA VER A---—-- SR— -

ETIQUETA” clase 33, Expediente n® 2419540, solicita ‘

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de f’;ur::a;."‘MﬁTUA :
por RUT’H\I NOELIA
CORREA VERA. L

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
Dirgccion d;\ﬁ.sunms Marcarios Litigiosos

Ly A :

5 .__? 2 |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORTES DEL CAMPO”,
CLASE 35. '

Asuncién, ~ 7 7 (LT 005
VISTO:

El expediente caratulado: RETAIL S.A. contra DIEGO ENRIQUE QUINTANA
SOSA sobre oposicion al registro de la marca CORTES DEL CAMPO clase 35, y.ceressererrenee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CORTES DEL
CAMPO”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CORTE CAMPESINO en la
clase 29, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles,----n--- 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. =

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para djs:inguir pmductus 0 servicios. Sin Emhuga, se encuentran reguladz.s en [a 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 tirular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lgique sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrg signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusitn o asociacién entre los productos o servicios
‘cpalquiera sea la clﬁn 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 RETAIL S.A. CONTRA DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORTES DEL CAMPO”,
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 yla

aposicidn; 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 “CORTES DEL CAMPO” y la marca oponente
“CORTE CAMPESINO”, se advierte la existencia de semejanzas apreciables tanto en el plano
fonético, conceptual como evocativo, que podrian inducir al consumidor a error o asociacién

respecto al origen empresarial de los productos que ambas marcas pretenden distinguir, --------- -

Que, en el plano visual, las dos marcas presentan una estructura de dos palabras
compuestas por términos de uso comiin en ¢l dmbito alimenticio. “CORTES DEL CAMPO” y
“CORTE CAMPESINO” comparten no solo la raiz “CORTE”, sino también ¢l componente
conceprual asociado al entorno rural o natural (“CAMPO” / “CAMPESINO”), lo que refuerza
la afinidad visual y temdtica de los signos. ——- —

Que, también corresponde mencionar que las denominaciones evocan una idea comiin
relacionada con el campo, lo natural y lo artesanal, conceptos estrechamente asociados a
productos y servicios alimenticios de la clase 35 y 29, como carnes, embutidos o alimentos

elaboradgs-de-arigen rural, como también la importacién y comercializacién de las mismas. Esta
K-.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL 5.A. CONTRA DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORTES DEL CAMPO”,
CLASE 35.

Que, debemos tenerse presente ademis que las marcas en cuestion distinguen productos y
servicios mey relacionados comprendidos en la dase 29 y 35, referidos a (productos alimenticios
como carne, pescado, aves y caza; frutas y verduras en conserva, secas o cocidas; huevos, leche y
productos ldcteos; y aceites y grasas comestibles, como asi también, la importacion y comercializacion
de las mismas), lo cual aumenta la posibilidad de error en el publico consumidor, al tratarse de

bienes de igual naturaleza y destino comercial. En consecuencia, la oposicién interpuesta resulta

fundada y procedente. A

Que, asimismo, se constata que el oponente CORTE CAMPESINO cuenta con registro
vigente en nuestro pafs bajo el #° S65507 en La clase 29, circunstancia que le otorga prioridad y
proteccién legal conforme a la normativa vigente, reforzando la legitimidad del oponente en su

reclamo frente a la solicitud de CORTES DEL CAMPQ.

Que, al analizar la posibilidad de confusion, debe considerarse la percepcién del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se gufa por la
impresién global y el recuerdo imperfecto de los signos. Bajo este criterio, los signos CORTES
DEL CAMPO y CORTE CAMPESINO podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre
si, dado su alto grado de semejanza en estructura y sonoridad.

Que, en concordancia con lo sostenido por el doctrinario Jorge Otamendi en su obra
“Derecho de Marcas” (Abeledo-Perrot, 8¢ ed.), Va confundibilidad debe apreciarse considerando
la impresion de conjunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la coincidencia en
elemengas esencigles basta para genevar riesgo de muﬁm’dn,tmpm;:fmmw cuando los productos y

seryicios pertenecen'q la misma clase y comparten canales de comercializacion”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL 5.A. CONTRA DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORTES DEL CAMPO”,
CLASE 35.

En tal sentido, la similitud literal y fonética entre CORTES DEL CAMPO y CORTE
CAMPESINO, aplicada a productos y servicios muy relacionados, constituye un elemento

suficiente para declarar procedente la oposicidn. - -e

Que, en virtud de las identidades’y similitudes sustanciales verificadas entre las marcas en
pugna , esta Direccién considera que la marca solicitada no'redine las condiciones esenciales que
exige la Ley N° 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y
originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de

la marea CORTE CAMPESINO. eoa

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 coma marcas los signos gue onstituyan una mpmdmfdn fmitacion, tradwccion,
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 que se aplique el signo, cuando su wso y. registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualgquicra sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo”. -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresp6nde configmar el Dictamen n.* 398/ 25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
i: Sicion dr:du:id‘g(ﬂr corresponder asf en derecho.-—- ' -

: 5 :

\'.

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORTES DEL CAMPO”,
CLASE 35.

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
RETAIL 5.A. contra DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA sobre oposicién al
registro de marca “CORTES DEL CAMPO Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n®
2293219 solicitada por DIEGO ENRIQUE QUINTANA SOSA. wanas

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marea- SCORTES DEL

CAMPO Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n°® 22932/],5 solicitada, pnr DIEGO
ENRIQUE QUINTANA SOSA -

_&Q’b“‘” A AREZ

Directora

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / 7& /

- Direccidn dé Asuntos Marcarios Litigiosos
. &/ i)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHOPPING CENTERS PARAGUAY S.A. CONTRA BADER
RAFAEL TORRES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS DEL SOL"” CLASE 37.

Asuncién, 7 3 [[] 2025
VISTO:

El expediente caratulado: SHOPPING C]ENTERS_ PARAGUAY S.A. contra BADER
RAFAEL TORRES sobre oposicién al registro de marca “TERRAZAS DEL SOL” clase 37,

¥ N i e S B e s e e e R

CONSIDERANDO;

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “TERR AZAS
DEL SOL”, solicitada para la clase 37, en base a la marca DEL SOL en la clase 36, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. S——

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

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

! .iﬂiauig_,li'f_.— El registro de una marca hecho de acuerdo con estd ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivn de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
confra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a n:."vpone;rse al registro y al uso de cualquier
: da inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHOPPING CENTERS PARAGUAY.S.A. CONTRA BADER
RAFAEL TORRES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS DEL SOL” CLASE 37.

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 atcnd'iendna 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 prcvisus c€n Iﬂ. L\‘.’}' dE Marcas, -

Que, realizado el cotejo marcario entre fa denominacién solicitada “TERRAZAS DEL
SOL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca DEL

SOL base de oposicidn, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69del 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 fi;}inrcrés.dcl solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
_d_ff los h:chs}x alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
f'rlﬁrﬁufsal. e — e —
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHOPPING CENTERS PARAGUAY S.A. CONTRA BADER
RAFAEL TORRES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS DEL SOL” CLASE 37.

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
solicitada para su registro. : -

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

L
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.—----re-rreseeeeemsnacs

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

interés en sustentar la oposicidn, -----—----e--me--

Que, en tal contexto queda comprobado que la snlin;itu::l presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarie como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo ideénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercers, cualesquiera que sean los
productos 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 tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. - e ——

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

cn_:i'sid:ra que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHOPPING CENTERS PARAGUAY S.A. CONTRA BADER
RAFAEL TORRES SOBRE 'OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“TERRAZAS DEL SOL” CLASE 37. s >

corresponde confirmar el Dictamen n.” 193/25, de la Jefatura de |a Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por correspohder asi en derecho. cer

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SHOPPING CENTERS PARAGUAY S.A. contra BADER RAFAEL TORRES sobre
oposicién al registro de marca “TERRAZAS DEL SOL” clase 37, Expediente n’
2264420 solicitada por BADER RAFAEL TORRES .-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de arca "TEﬁﬂ.ﬂLﬂLS DEL
SOL" clase 37, Expediente n® 2264420 solicitada por BADER RAFAEL TORRES, -
pedi por BADEK RAFAEL TORR

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. ~-beeeereeef ot

[ ABGA] SUAREZ
Ha & = = |l \ Director
; I:hrttmﬁnﬂt untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SYNGENTA LIMITED CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ICONIC” CLASE 05.

Asuncion, 71 ELT EGEEI

VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA LIMITED contra TECNOMYL S.A. sobre
oposicién al registro de marca “ICONICT clase 05, y; e g

CONSIDERANDO: *

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “ICONIX”,
solicitada para la clase 05, en base a la marca ICON en la clase 05, por lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles. —

Que, en uso de las arribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar 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, -ee--e-

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo.de Ta misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contga quien lesiond sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda inducir direcea o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
alquijera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SYNGENTA LIMITED CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ICONIC” CLASE 05.

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

marca previstas en la Ley de Marcas, - oo

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “ICONIC” se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca ICON base de
oposicion, 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 ranto esta Direccion considera que la marca
solicirada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté ¢l traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
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
LS T — -

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

#fos.argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de apritud de la marca
itada para §u registro.———— -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SYNGENTA LIMITED CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ICONIC” CLASE 05.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacién/confusidn 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 falea de

interés en sustentar la apaﬁicidn. - —— e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarie como marcas los signos que constitwyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, 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 cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese hecho conocido el signa” .~

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n” 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 152/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asf en derecho. — -

Por tanto,
Lﬁ. IRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SYNGENTA LIMITED CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ICONIC” CLASE 05.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SYNGENTA LIMITED contra TECNOMYL S.A. oposicién al registro de marca
“ICONIC” clase 05, Expediente n° 2114667 solicitada por TECNOMYL
B P ¥

T,
,

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca ICDNI( clase 05,
Expediente n® 2114667 solicitada por TECNOMYL S. &” :

!
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ,ﬂ At ( " ;

Pigina 4 de 4



4 '\‘5 GOBIERNO ne1 ul__!u--c't HON NACTONAL
( DARAGUAY  Dermorimoy

Resolucién D.AM.L n. ° @ 4 1 ] 8 6

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PANDURATA AHMENI'DS LTDA. CONTRA DELCIO NEI
FISCHER SOBRE OPOSICION ‘AL REGIS’I'RD DE LA MARCA “ROMANATO Y
ETIQUETA” CLASE 30. -

Asuncion, 7% 00T HUEE

I UL

VISTO:

El expediente caratulado: PANDURATA ALIMENTOS LTDA. contra DELCIO NEI
FISCHER sobre oposicion al registro de marca “ROMANATO Y ETIQUETA” clase 30,

yi-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“ROMANATO Y ETIQUETA”", solicitada para la clase 30, en base a la marca BAUDUCO Y
ETIQUETA en la clase 30, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles.------eeex o _— =

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

velando siempre por el interés general. R— 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 registra 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
exclusivgde’la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lesions sus derechos. Asimismo concede el derecho a npa:rnerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PANDURATA ALIMENTOS LTDA. CONTRA DELCIO NEI
FISCHER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ROMANATO 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 piiblico 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.—- S i

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “ROMANATO Y
ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca BAUDUCO Y ETIQUETA base de oposicién, se percibe que entre las mismas existen
elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual. . -

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslmgln de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivo 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PANDURATA ALIMENTOS LTDA. CONTRA DELCIO NEI
FISCHER. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ROMANATO Y
ETIQUETA” CLASE 30. -

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusidn de marcas. La 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 arriculo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas. reanan -

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, - - meaan

Que, en tal contexto quedz comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transitteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los gue se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusidn o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo” - - —

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

en fa 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 PANDURATA ALIMENTOS LTDA. CONTRA DELCIO NEI
FISCHER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ROMANATO Y
ETIQUETA” CLASE 30.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 339/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la oposicién deducida por corresponder asf en derecho. -

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PANDURATA ALIMENTOS LTDA. contra DELCIO NEI FISCHER oposicién al
registro de marca “ROMANATO Y ETIQUETAY clase 30, Expediente n® 2235237
solicitada por DELCIO NEI FISCHER

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de regiggro de la marci “ROMANATO Y
ETIQUETA" clase 30, Expediente n’ 223523'?. shligi:c_ a por DE]Z-\CID NEI
FISCHER. rmeerreceseeecasanees - ( -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ
CLASE 29. —_—

Asuncién, ] ] [[ 2005
VISTO:
El expediente caratulado: LACTICINIOS TIROL LTDA contra LATICINIOS

TIROLEZ I[TDA sobre oposicion al registro de la marca TIROLEZ, clase 29,
?’.‘ ------- . -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca TIROLEZ
solicitada para la clase 29, en base a la marea TIROL en la clase 29, por lo que corresponde a esta

Diireccidn determinar si las marcas son o no confundibles. —

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ic:,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 regulatoria,

velando siempre por el interés general. ——eeee e

Que, tal como lo expresael 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.----------

' Articulp-15°.- Elregistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusido de la misma.y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
congfa quien lesione sus derechos! Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
Fasigno que pueda infucir directa o indirecramente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

|q'|.ﬁql:ra sea la clase e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ
CLASE 29.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del priblico consumidor,
corresponde a esta instancia administraiva realizar el andlisis de la solicitud en erdmite 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. et e et e

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada TIROLEZ y la marca TIROL oponente gramaticalmente al primer

golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada

diferencia entre las mismas.— —

Que, entre las marcas en pugna: TI/RO/LEZ {solicitada} vs. TI/ROL (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 uha utilizacién mds adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara ¥

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.

Que, en atencion al andlisis comparativo efectuado, las marcas TIROLEZ y TIROL, si
bien comparten una raiz lingiistica comun, presentan diferencias suficientes en los planos
tonético, visual y conceptual que permiten su coexistencia pacifica en el mercado sin generar
riesgo de confusién directa o indirecta en el piblico consumidor. La terminacién EZ en la marca
TIROLEZ introduce una variacién fonética perceptible que le otorga una sonoridad distinta a la
de TIROL. A su vez, la extensién grifica y el disefio caracteristico de la marea TIROLEZ,
generalmente acompafiado de elementos visuales alusivos a su identidad comercial, refuerzan su

v __ual;d}‘mc a la simplicidad denominativa de TIROL. -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGIS‘I'RD DE LA MARCA TIROLEZ
CLASE 29.

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

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

posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas en su
conjunto y no por sus elementos aislados. ~—2-seermeeesen e

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

marca :,.ra existente {base de apusncmnj wwmnm_w

pﬂﬂbllldad_ds_cﬂnﬁmnu_tmm_lﬁ_mmg D=1 analms €N 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, atendiendo al derecho invocado por la parte oponente, se advierte que el solicitante
ya posee derechos adquiridos sobre la denominacién “TIROLEZ” y su etiqueta en el territorio
nacional, conforme a los Registros n® 529.074 y n° 540.192, que amparan productos
comprendidos en las clases 29 y 30 respectivamente. En virtud de dichos antecedentes registrales,

el solicitante ostenta un mejor derecho sobre la marca en cuestién, derivado de la prelacién y del

uso legitimo previo reconocido por la legislacion marcaria vigente.--

Por consiguiente, en lo que respecta a la presente solicitud, no se observa impedimento
alguno para su admisién y registro, toda vez que la misma se encuentra vinculada a un signo
previamente protegido a nombre del solicitante, quien pretende extender la proteccién marcaria
a otras clases manteniendo la identidad de su signo distintivo. En consecuencia, corresponde

reconee

V\QA\prel:u:ién y continuidad del derecho marcario del titular sobre la denominacién
“YIROLEZ .\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE ﬂPOSlCI{f}ﬁ AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ
CLASE 29.—- .

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds frecuentemente
requeridas por el Tribunal supremo es gue las marcas han de ser analizadas con arveglo a su vision
en su conjunto”, y que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “ocupa 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

grdfica™. 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 totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. e e e -

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro redine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corrésponde confirmar el Dictamen n® 429/25 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho. s = S A e L B 2

N\

Pr. Fernindez Navoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pdg. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ
CLASE 29.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR imprbcedente y no hlm_::er lugar a la accién deducida por
LACTICINIOS TIROL LTDA contra LATICINIOS TIROLEZ LTDA sobre
oposicion al registro de la marca TIROLEZ, clase 29, Expcd:cnu: n® 2439052 solicitada
por LATICINIOS TIROLEZ LTDA.

marca TIROLEZ, clase 29, Expediente n° 2439[]'52 soligitada por {.)E.TICH\IIUS
TIROLEZ LTDA

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. m (

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la }fﬁm& de registro de la

5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ Y
ETIQUETA, CLASE 29. =

Asuncién, 23 0CT 2009
VISTO:

El expediente cararulado: LACTICINIOS TIROL LTDA contra LATICINIOS
TIROLEZ LTDA sobre oposicién al registro de la marca TIROLEZ Y ETIQUETA, clase 29,

}-".-' ............ —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca TIROLEZ Y
ETIQUETA solicitada para la clase 29, en base a la marca TIROL en la clase 29, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una 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 general. 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
legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivg.de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
igno que pueda inucir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
quicty sea la clase en que figuren, siempre que terfgan relacién entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ Y
ETIQUETA, CLASE 29.

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 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. renns

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada TIROLEZ y la marca TIROL oponente gramaticalmente al primer
golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada

diferencia entre las mismas. Lt L A s e oo SR

Que, entre las marcas en pugna: TI/RO/LEZ (solicitada) vs. TI/ROL (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacion y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara ¥

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

son plemmcntc distinguibles y podrin coexistir pzc{ﬁcm:ntc en el mercado.

Que, en atencidn al andlisis comparativo efectuado, las marcas TIROLEZ y TIROL, si
bien comparten una rafz lingfifstica comun, presentan diferencias suficientes en los planos
fonético, visual y conceptual que permiten su coexistencia pacifica en el mercado sin generar
riesgo de confusién directa o indirecta en el piblico consumidor. La terminacién EZ en la marca
TIROLEZ introduce una variacién fonética perceptible que le otorga una sonoridad distinta a la
de TIR

_:_dm:ntc mpafiado de elementos visuales alusivos a su identidad comercial, refuerzan su
alidad frepte a la simplicidad denominativa de TIROL.

OL. A su vez, la extension grifica y el disefio caracteristico de la marca TIROLEZ,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR. LACTICINIOS TIROL LTDA CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ Y
ETIQUETA, CLASE 29.

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 confusién entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su

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

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

[1) MILLAEATIE [ i) o

ATroj

ion en conjunto e riterio que debe 3 : EXISTE
ibili 0 ismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto
dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre

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

Que, atendiendo al derecho invocado por la parte oponente, se advierte que el solicitante
ya posee derechos adquiridos sobre la denominacién “TIROLEZ” y su etiqueta en el territorio
nacional, conforme a los Registros n® 529.074 y n® 540.192, que amparan productos
comprendidos en las clases 29 y 30 respectivamente. En virtud de dichos antecedentes registrales,

el solicitante ostenta un mejor derecho sobre la marca en cuestién, derivado de la prelacion y del

uso legitimo previo reconocido por la legislacion marcaria vigente.

Por consiguiente, en lo que respecta a la presente solicitud, no se observa impedimento
alguno para su admisién y registro, toda vez que la misma se encuentra vinculada a un signo
previamente protegido a nombre del solicitante, quien pretende extender la proteccion marcaria

a otras clases manteniendo la identidad de su signo distintivo. En consecuencia, corresponde

r i;%ﬁﬂe\cidn y continuidad del derecho marcario del ritular sobre la denominacién

dbg;”. i
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ Y
ETIQUETA, CLASE 29,

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “ Una de las reglas mds frecuentemente
requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visiin
en su conjunfe”, y que... para la comparacidn de dos marcas en conflicto “ocupa un lugar
preferente el que propugna una visidn de confunto sincrética, desde la totalidad de los elementos

integrados  de  cada marca confrontada, sin  descomponer su  wunidad fonética y

e (L, et — _

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

que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la maréa 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 Direccidn considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. rereanenneas . -

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 429/25 emitido por la

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

dcr:?v/ . - =
)
|

* Df. Fernindez Novoa /Fundamentos de Derecho de Marcas - pdg. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTICINIOS TIROL LTDA CONTRA LATICINIOS
TIROLEZ LTDA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TIROLEZ Y
ETIQUETA, CLASE 29.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MAR.CAR.I{}S LITIGIDSUS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
LACTICINIOS TIROL LTDA contra LATICINIOS TIROLEZ LTDA sobre
oposicién al registro de la marca TIROLEZ Y ETIQUETA, clase 29, Expediente n°
2439048 solicitada por LATICINIOS TIROLEZ LTDA —--reeeeereemeesecasn e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la }ﬁﬁamd de registro de la

marca TIROLEZ Y ETIQUETA, clase 29, Expr:dm;;ﬂ: |}?'\?\439ﬂ48 soligitada por
LATICINIOS TIROLEZ ITDA---—- et

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR. LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR_A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRAMON PARAGUAY SACLFLA. Y
SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. CONTRA LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “NEUROCALM”, CLASE 05.

Asuncién, 7 3 (0T 2075
VISTO:
El expediente caratulado: GRAMON PARAGUAY S A.CILFELA. Y SOUBEIRAN

CHOBET S.R.L. contra LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. sobre oposicion al registro de marca “NEUROCALM” clase 05,

Vi s Sa ;

CONSIDERANDO:

Que se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“NEUROCALM?, solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas NEUROGRAM y
NEOCALMANS en clase 05 respectivamente; por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las marcas son o no confundibles, -————omeeeeeeee =

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

velando siempre por el interés general. - -

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

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

" Articule 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo deTa m|5mh}r a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
mnm},q/m:n lesione sus'derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
otyo figno que pueda indugir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
uiera fed la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre cllos.

\/ Piginalde$
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRAMON PARAGUAY SACILFLA. Y
SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. CONTRA LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “NEUROCALM”, CLASE 05.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. L s

Que, entre las marcas en pugna: NEUROCALM (solicitada) vs. NEUROGRAM y
NEOCALMANS (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién
precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en
la interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones, Resaltar estas distinciones permite una
utilizacion mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos

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

BTN T TN Ot i A e L s

Que, una vez realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada
NEURO/CALM y NEURO/GRAM (oponente), notamos que, entre las mismas es posible
una coexistencia pacifica en el mercado, en razén de que no existe riesgo de confusién alguno

entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo en comin

(NEUROY);ello no demuestra que las mismas causarn confusién al publico consumidor,

torighdo en cuen}q que las mismas producen una visién de conjunto distintas entre si, por lo
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRAMON PARAGUAY SACILELA. Y
SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. CONTRA LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “NEUROCALM”, CLASE 05.

si, ya sea grifica, ortogrifica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una

impresidn general distinta ¢ inequivoca de cada una de las marcas.----—-—--- -

Que, tanto la la NEURDO omiin en denominaci farmacéutic para
marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre

palabras o silabas de uso comiin. - A

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas :
NEURO CAMPOLON Registro n° 551.780, NEUROGALEN Registro n° 500.890,
NEUROGILINE Registro n° 469.194, NEURO-VIMIN Registro n® 543.874, entre

OLros. - e e

Que, haciendo un andlisis minucioso de las marcas en controversia podemaos notar que la
marca solicitada NEURO/CALM y la marca oponente NEO/CALMANS gramaticalmente al
primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual,
ortogrifico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas estin expresadas de diferentes
maneras, las diferencias entre las mismas son muy notables, la combinacién de letras es

pronunciada de manera distinta. -

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "NEUROSAN"
solicitada y "NEURONAL - NEOCALMANS" oponentes, no presentan riesgo de confusién en

el mercado. Por lo que la coexistencia de las mismas no representa ningin inconveniente

lcgal. ......... - - :

Que en atencién a las consideraciones expuestas, las marcas NEUROCALM vy
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR_ A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRAMON PARAGUAY SACLFLA. Y
SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. CONTRA LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “NEUROCALM”, CLASE 05.

“CALM”, dicho término posee un caricter débilmente distintivo por su uso comin en
productos con propiedades tranquilizantes, por lo que su coincidencia no resulta determinante
para generar confusion. En consecuencia, las denominaciones pueden coexistir pacificamente en

el mercado, sin riesgo de asociacion indebida ni afectacién a los derechos marcarios de las partes

involucradas. = : i I

Que cabe resaltar que la marca solicitada, como la oponente tienen como objetivo mejorar
la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y

productos, adaptados a las necesidades especificas de sus consumidores, lo que nos da la paura

que las mismas podrdn coexistir sin ocasionar confusidn en el mercado,--

Que, resulta menester destacar la situacién especial de los productos comprendidos en la
clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y
veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y
evaluar cuidadosamente cada solicitud de reéism:- dentro de' la CLASE 5, asegurando que se
ajuste de manera apropiada a la evolucién del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque
adaptable garantiza que la clasificacién sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el
imbito de la salud, fomentando asi un sistema de registro mis eficaz y alineado con las

necesidades dindmicas de la industria. R— S—

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente,
esta Direccidn considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro_estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y retine los requisitos para su registro, por lo que
giponde ;'\é!(ucar el Dictamen n.” 141/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a

£ oposiciones &:ducidas por corresponder asi en derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GRAMON PARAGUAY SACLFLA. Y
SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. CONTRA LABORATORIO DE PRODUCTOS
ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “NEUROCALM?”, CLASE 05. \

ﬁﬂi’-tﬂ.ﬂtﬂ,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por GRAMON PARAGUAY S.A.CLF.LA. Y SOUBEIRAN CHOBET $.R.L. contra
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL EINDUSTRIAL S.A.
sobre oposicién al registro de marca “NEUROCALM” clase 05, Expediente n° 2456676
solicitada por LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E
INDUSTRIAL §.A. coemeeee e

Articulo 2.- DISPONER, la prosecucién de la solicicud de registro de la marca
*NEUROCALM” clase 05; Expediente n® 2456676, solici por LJ’LBGR}}TDE.[D
DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDU

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE 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 R ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncién, 7 3 [[] 2075
VISTO:
El expediente caratulado: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC contra
FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM sobre oposicién al registro de marca “R

ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (S LOGAN) Y
ETIQUETA,” clase 35, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca R
ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca extranjera R ROCKSTAR vy sus

variantes, clase 35, porlo 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 oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. —ceeeene

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo drfla—misma ¥ a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quitn lesione sus derechos. Asimismo concede et derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otro sis.z'n‘E que pueda dnducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
,t"ﬁ:?[q iera sea la clase eh que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE 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 R ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas -----ececeeren- ermnessnuss

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, R ROCKSTAR, LA VERDADERA
HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada) y R
ROCKSTAR y sus variantes (marca extranjera oponente) no podrian coexistir debido a que las
mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideolégico. Basta visualizarlas o

pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales. -——-—ccreeeeeee

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 dirigirin al mismo sector del publico

o
idor, —- cones mammremssncis e

A

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE 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 R ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

anilisis realizado, se observa que las denominaciones R ROCKSTAR, LA VERDADERA
HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) y R ROCKSTAR, ambas destinadas a
amparar servicios ::urnprendidm en la clase 35, se observa la existencia de una coincidencia
denominativa sustancial en el elemento principal “ROCKSTAR”, el cual constituye el

componente de mayor fuerza distintiva y recordacién en ambos signos.

Que, la marca R ROCKSTAR es una denominacién notoria a nivel internacional,
ampliamente reconocida en el mercado por su uso constante y extendido en la identificacién de
bebidas energéticas, eventos deportivos y promociones comerciales, gozando de una importante

presencia en distintos paises y un alto nivel de recordacién por parte del piblico consumidor.---

Que, conforme a los principios de la proteccion reforzada de las marcas notorias,
consagrados tanto en la doctrina como en los tratados internacionales sobre propiedad industrial,
los signos que han adquirido notoriedad merecen una tutela mds amplia frente a registros

posteriores que puedan aprovechar indebidamente su fama o inducir a confusién respecto a su

origen empresarial.-------re-reeeee- e e e o

Que, atendiendo al cardcter notorio y distintivo de la marca R ROCKSTAR, su alto
grado de difusion y reconocimiento global, y la idéntica reproduccién del elemento
denominativo esencial “ROCKSTAR” por parte de la marca solicitada, se concluye que no
resulta posible su coexistencia en el mercado, aun tratindose de servicios comprendidos en la
clase 35. Ello, en virtud del riesgo cierto de confusién, asociacion indebida o aprovechamiento de

riedad ajena, que contraviene los principios de buena fe comercial y leal competencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE 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 R ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, la marca “R ROCKSTAR", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado
internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al articulo 6
bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual establece quee los
paises de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
gue constituya und veproduccion, imitacion o traduccion susceptible de crear confusidn con una

marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuandp dicha marea no esté registrada.————-—-

Que, ahondando ain mis en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las Hlamadas marcas notorias .../

rrnmndf;dad! Y con respecto a pmiwm o servicios no pqug‘:da: por su registro y con :'m :::.:a.-:'e,r no
haya relacion (excepcidn al principio de especialidad).” - i

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

marcas notorias, diciendo: “Las Hamadas marcas notorias /.. M@g

respecto a pmdﬂr:m o servicios no pmt:g:dw por su registro y con los mmf:.r no Em_ya relacidn
(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 difusiin del signo, lo que hace casi inevitable gue el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya becho en forma consciente de que se trataba de un
signo gue pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicion del Art, 2 inc. i../..
basando st ';ﬂm:rmfdn en e hecho del apoa ?
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE 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 R ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres
elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

T T ———

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

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

g e T 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.° 661/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

opasicidn 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
TAKE»TWD INTERACTIVE SOFTWARE, INC contra FERNANDO JOSE
CP.MPDS AMORIM sobre oposicién al registro de marca “R ROCKSTAR, LA
V]:.RDAIDERJ’L HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA”

Pigina S de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE 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 R ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35,—-ereeemeemmeeeeee

clase 35, Expediente n® 1814703 solicitada por FERNANDO JOSE CAMPOS
AMORIM---- e et i b i

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “R ROCKSTAR, LA
VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN}-Y ETIQUETA”
clase 35, Expediente n® 1814703 solicitada por FERNANDO ]DSE\ CAMPOS
AMORIM - meesssmee o = S— L =

'a
P |

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -3

(3 Directora

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos

\
IIII|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA KENTUM SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA KENTUM Y ETIQUETA, CLASE 07.

Asuncidn, & E
23 00T 05
VISTO:
El expediente caratulado: CHACOMER. S.AE. contra KENTUM SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposicién al registro de la marca KENTUM Y
ETIQUETA clase 07, y.-—— .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca KENTUM Y
ETIQUETA solicitada para la clase 07, en base a la marca CLUB K KENTON en la clase 35, por

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

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

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

velando siempre por el interés general, —-mreeeeeo-

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°- Ef- ro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
f.tdu.s/vér "Be & misin K%\a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

congra quncn lesione sus ch::hus Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
/15t o que pueda Iﬂd#ﬁir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios

-palquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,
| 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA KENTUM SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA KENTUM 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 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: KENTUM Y ETIQUETA (solicitada) vs. CLUB K
KENTON (oponente), en rnujmim 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 asf
una comunicacidn 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

mercadp. -e-eeee- e

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similirud no
es lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el publica

VR DO oo cciimeiieinmpi i A N A S S i

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada CLUB K KENTON en la clase

35 protege exclusivamente servicios tales como: “Servicios de publicidad y promocion de ventas™
Por otro 1ado;-la marca solicitada “KENTUM Y ETIQUETA” en la clase 07, protege productos:
* \

&,

dquinas de impresion por chorro de tinta para wso industrial; mdquinas para el tratamiento
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA KENTUM SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA KENTUM Y ETIQUETA, CLASE 07.

industrial; aparatos de tratamiento de minerales metaliferos”, La diferencia de los sectores y la

eza de los pro rvicios es significativ e permite concluir mbas marcas

ueden coexisti mente sin gener sidn entre los con idores, o

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 th ambas ofrecen. hmﬂ_amgﬂ;ﬂuwa_m

confusién directa o indirecta. Aclemis? el p'l.lb].ii:ﬂ nl:-]cnw:: ::lc cada marca es cla.ra.rn:ntc dlstmm,

lo que elimina cualquier pnslhlhclhd de conflicto en el mercado. -

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas KENTUM Y
ETIQUETA solicitada en la clase 07, y CLUB K KENTON, registrada en la clase 35, debide
especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las
mismas. La marca solicitada cum ple 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. TR

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 confusién entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su

conjunto y no por sus elementos aislados. rences

Que, es importante sefialar que la marca solicitada KENTUM se presenta acompariada de
una etiqutm cuyo disefio posee caracterfsticas distintivas y originales, las cuales contribuyen de
marym s1g|uficn1;w a su individualizacién en ¢l mercado. El andlisis detallado de la tipografia,

d v:rnlr que dichos Jasp::tm atorgan al signo una identidad visual propia y diferenciada respecto

posicion de los ‘*.elcmenms grificos, combinacién de colores y composicién general permite
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA KENTUM SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA® SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA KENTUM Y ETIQUETA, CLASE 07.-: —

de la marca oponente. En virtud de ello, no se configura similitud grifica ni visual capaz de

inducir a confusién o asociacién en el priblica consumidor. ————— -

» KENTUM

SOLICITADA 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 a Ley de marcas n 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. rreess -

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

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

impro consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 09/25 emitido por la
jefatura de Seéﬁnda Sala y no hacer lugar a la oposicidén deducida por corresponder asi en
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR.CHACOMER S.A.E. CONTRA KENTUM SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMJTADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCAKENTUM Y E’I’IQUI::.TA, CLASE 07.-

Por tanto, '

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CHACOMER SAE. contra KENTUM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, sobre oposicién al registro de la marca KENTUM Y ETIQUETA clase 07,

Expediente n° 2178076 solicitada por KENTUM SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA .+--meeemeeev

-

icitud de registro de la
~. 2178076 soliditada por

|/

Articulo 2.- DISPONER. |2 pmsécucidn de trimites de la
marca KENTUM Y ETIQUETA clase 07, Expediente-
KENTUM SOCIEDAD DE R_ESPDNSAEILIE?R

\.\I

1

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA KENTUM SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA KENTUM Y ETIQUETA, CLASE 42,

Asuncidon, f
24 00T
VISTO:
El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra KENTUM SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposicion al registro de la marca KENTUM Y
ETIQUETA clase 42, y. Rt

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca KENTUM Y
ETIQUETA solicitada para la clase 42, en base a la marca CLUB K KENTON 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 Ia.:;-.rI 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 el derecho al uso

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

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

otro sfgno que pue?in inducir directa o indirectaménte a confusién o asociacién entre los productos o servicios
/ cuafquiera sea la clase an 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 CHACOMER S.A.E. CONTRA KENTUM SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA KENTUM Y ETIQUETA, CLASE 42.

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

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna: KENTUM Y ETIQUE.TA (solicitada) vs. CLUB K
KENTON (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 mis 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 pedrin coexistir pacificamente en el

mercado. = —

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

consumidor. R S G S R e e e o

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca registrada CLUB K KENTON en la clase 35 protege
exclusivamente servicios tales como: “Servicios de publicidad y promocidn de ventas”. Por otro lado,
icitada “KENTUM Y ETIQUETA” en la clase 42, protege servicios: “perrtajes
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA KENTUM SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA KENTUM Y ETIQUETA, CLASE 42.

roductos ici igni iva, lo que permite coneluir

Eiﬁga mente sin generar confusién entre los consumidores. -

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

marcas, es necesario analizar si existe un resgo 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

eniogue de |05 prodg 08 que protegen ambas m S¢ CON ye Que no existe riespo alguno d
confusién directa o indirecta. Ade

lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado. oo

mds, ¢l pablico objetivo de cada marca es claramente distinto,
P 1

Que, no existe ninguna posibilidad de confusidn entre las marcas KENTUM Y
ETIQUETA solicitada en la clase 42, y CLUB K KENTON, registrada en la clase 35, debido
especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas. La
marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra

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

eventualmente justificar su rechazo.

Que, 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 confusién entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas en su

conjunto y no por sus elementos aislados, oo

Que, es importante sefialar que la marca solicitada KENTUM se presenta acompafada de

una etiqueta cuyo disefio posee caracteristicas distintivas y originales, las cuales contribuyen de

manega-significativa a su individualizacién en el mercado. El anilisis detallado de la tipografia,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA KENTUM SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA KENTUM Y ETIQUETA, CLASE 42.

de la marca oponente. En virtud de ello, no se configura similitud grifica ni visual capaz de

inducir a confusién o asociacién en el pablico consumidor.----eeceaee-

» KENTUM

SOLICITADA '. OPONENTE

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

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

originalidad. -~ A A e L R O S R

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

de una marca. . - -

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
Edéﬁié‘.\cpnmutntementc, cerresponde confirmar el Dictamen n® 07/25 emitido por la

de chﬁh\da Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA KENTUM SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA KENTUM Y ETIQUETA, CLASE 42.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CHACOMER S.AE. contra KENTUM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, sobre oposicién al registro de la marca KENTUM Y ETIQUETA clase 42,

Expediente n° 2178081 solicitada por KENTUM SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA . i

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la sgficitud dexﬁsi:sun de la
marca KENTUM Y ETIQUETA clase 42, Expedigfite n/ 2178081 solicitada por
KENTUM SOCIEDAD DE RESPONSABILID MITADA. !

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. , hposghosamerressers

‘| Directora

A = | . o
Direccién dg’ Asuntos Marcarios L1l:|gmms

I""'\-L._:_.,—-" g
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACALERA DEL ESTE S.A. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G
EIGHT EIGHT”, CLASE 34.

Asuncidn, .
24 OCT 2025
VISTO:

El expediente caratulado: TABACALERA DEL ESTE SA. contra KT & G
CORPORATION sobre oposicién al registro de la marca KT&G EIGHT EIGHT, clase 34,

}r; - R Ly - E=

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “KT&G EIGHT
EIGHT”, solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca EIGHT en la clase 34, por lo

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

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 prnhihicinne.r': 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 ¢l derecho al uso
exclusivo-defa-misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contpd quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ot signo que pueda inducir directa o indirecramente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
i fil,!:'erz sea la clase dn 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 TABACALERA DEL ESTE S.A. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G
EIGHT EIGHT", CLASE 34.

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

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

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

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

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas, a saber, la marca solicitada KT&G EIGHT
EIGHT” y la marca oponente “EIGHT™, se observa a simple vista que ambas resultan altamente
confundibles, presentando semejanzas evidentes en los planos fonético, visual y conceptual, las
mismas tienen una estructura pricticamente idéntica, cuya pronunciacién y apreciacion grifica

generan una impresion de conjunto similar, susceptible de inducir al consumidor a error o

confusién respecto del origen empresarial de los productos.

Que, haciendo un andlisis entre las marcas “KT&G EIGHT EIGHT” y “EIGHT”, se
observa que ambas comparten. de manera destacada ¢l término “EIGHT™, el cual constituye el
clemento predominante y distintivo de ambos signos. Esta coincidencia confiere una notable
similitud fonética, visual y conceptual, ya que el vocablo “EIGHT”, que significa “ocho” en
idioma inglés, es el componente.que capta principalmente la atencién del consumidor y
determina la impresién global del signo. La marca “KT&G EIGHT EIGHT” reproduce y
duplica dicho término, reforzando su presencia y generando una asociacién directa con la marca

"y lo cual puede inducir al piiblico a creer que ambos signos provienen del mismo origen
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACALERA DEL ESTE S.A. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G
EIGHT EIGHT”, CLASE 34,

un riesgo de confusién o asociacion en el dmbito de los productos comprendidos en la misma
clase. e s

Que, en razdn de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, puede
dar lugar tanto a una confusién directa, al tomar una marca por otra, como a una confusién
indirecta, al suponer que ambas denominaciones pertenecen a un mismo titular o grupo
econdmico. La coincidencia casi tetal en su composicién literal, sumada a la brevedad de los

signos y la similitud en su sonoridad, refuerzan el riesgo de asociacién indebida en el
mercado, - - e

Que, debemos tenerse presente ademds que las marcas en cuestion distinguen
productos similares comprendidos en la clase 34, referidos a productes de (tabaco,
cigarrillos, puros entre otres), lo cual aumenta la posibilidad de error en el piblico

consumidor, al tratarse de bienes de igual naturaleza y destino comercial. En consecuencia, la

oposicion interpuesta resulta fundada y procedente. s

Que, asimismo, se constata que el oponente EIGHT cuenta con registro vigente en
nuestro pais bajo el #° 444.592 en la clase 34, circunstancia que le otorga prioridad y
proteccién legal conforme a la normativa vigente, reforzando la legitimidad del oponente en su
reclamo frente a la solicitud de KT&G EIGHT EIGHT . -

Que, al analizar la posibilidad de confusion, debe considerarse la percepcién del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se guia por la
- x

impresion glob el recuerdo imperfecto de los signos. Bajo este criterio, los signos KT&G

IGHT podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre si, dado su alto
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACALERA DEL ESTE S.A. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G
EIGHT EIGHT”, CLASE 34.

Que, en concordancia con lo sostenido por.el doctrinario Jorge Otamendi en su obra
“Derecho de Marcas™ (Abeledo-Perrot, 8¢ ed.), “la confundibilidad debe apreciarse considerando
la impresion de conjunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la coincidencia en
clementos esenciales basta para generar riesgo de confusion, especialmente cuando los productos

pertenecen a la misma clase y comparten canales de comercializacin " -

En tal sentido, la similitud literal y f;mé'rica entre KT&G EIGHT EIGHT y EIGHT
aplicada a productos muy felacionados, constituye un elemento suficiente para declarar

procedente la oposicidn.

Que, en virtud de las idc‘nridade;' y similitudes sustanciales verificadas entre las marcas en
pugna , esta Direccién considera que la marca solicitada no rejine las condiciones esenciales que
exige la Ley N° 1.294/98 de Marcis, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y
originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la upﬁsici.{'m formulada por el titular de
la marca EIGHT. -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transiteracin o transcripciin total o parcial de signos distintivo idénticos o simslar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar

confusion’s un riesgp de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACALERA DEL ESTE S.A. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G
EIGHT EIGHT”, CLASE 34.

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

corresponde revocar el Dictamen n.” 594/24, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derech. -

I-"url tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
TABACALERA DEL ESTE S.A. contra KT & G CORPORATION sobre oposicién al
registro de marca “KT&G EIGHT EIGHT”™ clase 34, Expediente n° 2326407 solicitada

po KT & G CORPORATTON e
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d: Ia m ca G EIGHT
EIGHT" clase 34, Expediente n° 2326407, por T & G
CORPORATION- R -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACALERA DEL ESTE S.A. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G 88
EIGHTY EIGHT”, CLASE 34.

Asuncion, o
2 & OCT 2008
VISTO: »,
El expediente caratulado: TABACALERA DEL ESTE S.A. contra KT & G
CORPORATION sobre oposicién al registro de la marca KT&G 88 EIGHTY EIGHT, clase

34, y. . -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “KT&G 88
EIGHTY EIGHT", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca EIGHT en la clase

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

confundibles, -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a-a 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, =X S—
g

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

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
lisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACALERA DEL ESTE S.A. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G 88
EIGHTY EIGHT”, CLASE 34.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. —

Que, al cotejar las marcas enfrentadas, a saber, la mates solicitada KT&G 88 EIGHTY
EIGHT” y la marca oponente “EIGHT?™, se¢ observa a simple vista que ambas resultan altamente
confundibles, presentando semejanzas evidentes en los planas fonético, visual y conceptual, las
mismas tienen una estructura pricticamente idéntica, quya pronpnciacion y apreciacion griﬁca
generan una impresién de conjunto similar, susceptible de inducir al consumidor a error o

confusién respecto del nrigr:n I:mprc_sa.ria,] de los pmducm»s, .................. S

Que, haciendo un anilisis entre las marcas “KT&G 88 EIGHTY EIGHT” y “EIGHT”,
se observa que ambas comparten de manera destacada el término “EIGHT™, el cual constituye el
elemento predominante y distintivo de ambos signos. Esta coincidencia confiere una notable
similitud fonética, visual y conceprual, ya que el vocablo “EIGHT”, que significa “ocho” en
idioma inglds, es el componente que cfpra principa.lmeﬁte la atencién del consumidor vy
determina la impresion global del signo. La marca “KT&G 88 EIGHTY EIGHT” reproduce y

duplica dicho término, reforzando su presencia y generando una asociacién directa con la marca
*El

%, Jo cual puede inducir al piblico a creer que ambos signos provienen del mismo origen

empresarial o\que existe algiin tipo de vinculacién comercial entre ellos. En consecuencia, se

videncia una sémejanza sustancial entre las denominaciones comparadas, que podria derivar en
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACALERA DEL ESTE S.A. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G 88
EIGHTY EIGHT”, CLASE 34.

un riesgo de confusién o asociacién en el dmbito de los productos comprendidos en la misma

clase.- S

Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, puede
dar lugar tanto a una confusién directa, al tomar una marca por otra, como a una confusién
indirecta, al suponer que ambas denominaciones pertenecen a un mismo titular o grupo
econémico. La coincidencia casi total en su composicién literal, sumada a la brevedad de los

signos y la similitud en su sonoridad, refuerzan el riesgo de asociacién indebida en el

(10 g T [ o T : i

Que, debemos tenerse ‘presente ademds que las marcas en cuestion distinguen
productos similares comprendidos en la clase 34, referidos a productos de (tabaco,
cigarrillos, puros emtre otres), lo cual aumenta la posibilidad de error en el publico

consumidor, al tratarse de bienes de igual naturaleza y destino comercial. En consecuencia, la

oposicién interpuesta resulta fundada y procedente. -

(Que, asimismo, se constata que el oponente EIGHT cuenta con registro vigente en
nuestro pais bajo el n° 444.592 en la clase 34, circunstancia que le otorga prioridad y
proteccidn legal conforme a la normativa vigente, reforzando la legitimidad del oponente en su
reclamo frente a la solicitud de KT&G 88 EIGHTY EIGHT: -

Que, al analizar la posibilidad de confusién, debe considerarse la percepcién del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se guia por la

impresién global y el recuerdo imperfecto de los signos. Bajo este criterio, los signos KT&G 88

JJGHT y EIGHT podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre si, dado su
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACALERA DEL ESTE SA. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G 88
EIGHTY EIGHT", CLASE 34.

Que, en concordancia con lo sostenido por el doctrinario Jorge Otamendi en su obra
“Derecho de Marcas™ (Abeledo-Perrot, 8t ed.), “la confundibilidad debe apreciarse considerando
la impresion de conjunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la coincidencia en
elementos esenciales basta para generar riesgo de confusion, especialmente cuando los productos

pertenecen a la misma clase y comparien canales detomercializacion”.

En tal sentido, la similicud literal y fonética entre KT&G 88 EIGHTY EIGHT y EIGHT
aplicada a productos muy relacionados, constituye un elemento suficiente para declarar

procedente la oposicién.-- : S

Que, en virtud de las identidades y similicudes sustanciales verificadas entre las marcas en
pugna , esta Direccién considera que la marca solicitada no reiine las condiciones esenciales que
exige la Ley N° 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y

originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de
la marca EIGHT.--~- P 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 gue constitwyan una reproduccion imitacion, traducciin,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signe, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confiesion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

del 51 la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
T L T —
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACALERA DEL ESTE S.A. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G 88
EIGHTY EIGHT”, CLASE 34,

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 593/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. s st

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidon deducida por
TABACALERA DEL ESTE §.A. contra KT & G CORPORATION sobre oposicién al
registro de marca “KT&G 88 EIGHTY EIGHT” clase 34, Expediente n® 2326406
solicitada po KT & G CORPORATION. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mérca “KT&G 88 EIGHTY
EIGHT"” clase 34, . Expediente n° 2326406, soficitada por\ KT & G
CORPORATION-——— e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora

.. Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos

o =
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACALERA DEL ESTE S.A. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G
EIGHTY EIGHT", CLASE 34.

Asuncidn, 2 L 0L I: 2[]25
VISTO:
El expediente caratulado: TABACALERA DEL ESTE S.A. conta KT & G
CORPORATION sobre oposicién al registro de la marca KT&G EIGHTY EIGHT, clase 34,
y. _—

CONSIDERANDO:;

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “KT&G EIGHTY
EIGHT", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca EIGHT en la clase 34, por lo

que corresponde a esta Direccion  determinar si  las marcas son o no

confundibles. - S

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

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 érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrg quien lein:er sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCFEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACALERA DEL ESTE SA. CONTRA KT & G
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KT&G
EIGHTY EIGHT”, CLASE 34.

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

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

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

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

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas, a saber, la marca solicitada KT&G EIGHTY
EIGHT” y la marca oponente “EIGHT”, se observa a simple vista que ambas resultan altamente
confundibles, presentando semejanzas evidentes en los planos fonético, visual y conceptual, las
mismas tienen una estructura pricticamente idéntica, cuya pronunciacién y apreciacion grifica

generan una impresion de conjunto similar, susceptible de inducir al consumidor a error o

confusién respecto del origen empresarial de los productos. - meee

Que, haciendo un andlisis entre las marcas “KT&G EIGHTY EIGHT” y “EIGHT”, se
observa que ambas comparten de manera destacada el término “EIGHT”, el cual constituye el
elemento predominante y distintivo de ambos signos. Esta coincidencia confiere una notable
similitud fonética, visual y conceptual, ya que el vocablo “EIGHT”, que significa “ocho™ en
idioma inglés, es el componente que capta principalmente la atencién del consumidor y
determina la impresién global del signo. La marca “KT&G EIGHTY EIGHT” reproduce y
duplica dicho término, reforzando su presencia y generando una asociacién directa con la marca
“EIGHT?, lo cual puede inducir al pliblicn:a creer que ambos signos provienen del mismo origen

Ty

empfesarial o

que existe algin tipo de vinculacién comercial entre ellos. En consecuencia, se

gvidencia una semejanza sustancial entre las denominaciones comparadas, que podria derivar en
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un riesgo de confusién o asociacién en el imbito de los productos comprendidos en la misma

clase. - e

Que, en razén de las identidades existentes entre la marea solicitada y la oponente, puede
dar lugar tanto a una confusién directa, al tomar una marca por otra, como a una confusién
indirecta, al suponer que ambas denominaciones pertenecen a un mismo titular o grupo
economico. La coincidencia casi total en su composicion literal, sumada a la brevedad de los
signos y la similitud en su sonoridad, refuerzan el riesgo de asociacion indebida en el

TR i e e e e e L S

Que, debemos tenerse presente ademds que las marcas en cuestion distimguen
productos similares comprendidos en la clase 34, referidos a productos de (tabaco,
cigarrillos, puros enmtre otros), lo cual aumenta la posibilidad de error en el prblico

consumidor, al tratarse de bienes de igual naturaleza y destino comercial. En consecuencia, la

oposicién interpuesta resulta fundada y procedente. -

Que, asimismo, se constata que el oponente EIGHT cuenta con registro vigente en
nuestro pais bajo el n° 444.592 en la clase 34, circunstancia que le otorga prioridad y
proteccion legal conforme a la normativa vigente, reforzando la legitimidad del oponente en su

reclamo frente a la solicitud de KT&G EIGHTY EIGH T--—— - errmeecrmee e seeee e —

Que, al analizar la posibilidad de confusion, debe considerarse la percepcion del
consumidor medio, quien no realiza un examen detallado de las marcas, sino que se guia por la
impresién global y el recuerdo imperfecto de los signos. Bajo este criterio, los signos KT&G
EIGHT y EIGHT podrian ficilmente ser asociados o confundidos entre si, dado su

¢janza en estructura y sonoridad. -
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Que, en concordancia con lo sostenido por el doctrinario Jorge Otamendi en su obra
“Derecho de Marcas” (Abeledo-Perrot, 82 ed.), “z confundibilidad debe apreciarse considerando
la impresion de conjunto que produce el signo, y no de manera fragmentaria; la cincidencia en
elementos esenciales basta para generar riesgo de confusidn, especialmente cuando los productos

pertenecen a la misma dase y comparten canales de comereializacion”.

En tal sentido, la similitud literal y fonética entre KT&G EIGHTY EIGHT y EIGHT

aplicada a productos muy relacionados, constituye un elemento suficiente para declarar

procedente la oposicién,---——--eeeee - e

Que, en virtud de las identidades y similitudes sustanciales verificadas entre las marcas en
pugna , esta Direccion considera que la marca solicitada no retine las condiciones esenciales que
exige la Ley N° 1.294/98 de Marcas, tales como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y
originalidad, por lo que corresponde declarar procedente la oposicién formulada por el titular de
la marca EIGHT. -

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 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 causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del st dilucidn de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
teie becho compeido el signo”. e -
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Que, por lo expresado y de confornridad al nrd-cnamicnm juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.° 592/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder’asi en derecho.--

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugir a la accién deducida por
TABACALERA DEL ESTE S.A. contra KT & G CORPORATION sobre oposicion al
registro de marca “KT&G EIGHTY EIGHT” clase 34, Expediente n® 2326401 solicitada
po KT & G CORPORATION. - -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la 3 “KT&G EIGHTY
EIGHT” clase 34, Expediente A" 2326401, %ﬁpﬂr KT & G

CORPORATION

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -
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Asuncion, q

24 00T 05
VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO DBR. SOCIEDAD ANONIMA contra POLLPAR
S.A. sobre oposicién al registro de la marca PRONTO LISTO, clase 30, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca PRONTO LISTO
solicitada para la clase 30, en base a la marca PS PRONTOSUP SLOGAN COMPRA Y
DISFRUTA EN PRONTO SUPERMERCADO en la clase 30 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 oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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, coneede a su titular el derecho al uso
exclusivg-de Tr-misma y a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las aceiones y medidas que correspondan
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Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interéds del ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. s

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada PRONTO LISTO y PS PRONTOSUP SLOGAN COMPRA Y
DISFRUTA EN PRONTO SUPERMERCADO la marca oponente gramaticalmente al primer
golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada

diferencia entre las mismas. _ S o

Que, entre las marcas en pugna: PRONTO LISTO (solicitada) vs. PS PRONTOSUP
SLOGAN COMPRA Y DISFRUTA EN PRONTO SUPERMERCADO (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 interpretacion y aplicacion de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacion mis adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y
efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la paura que las mismas

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

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 confusién entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su

al realizar el estudio sobre la [:n::siblt: coexistencia entre la potencial marca con la
arca ya existente (base de oposirién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

pjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea A el resultado que
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arroje | en_conjunto es el

posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis 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, —----—r-

Que, al analizar comparativamente las marcas “PRONTO LISTO" y “P§ PRONTOSUP
COMPRA Y DISFRUTA EN PRONTO SUPERMERCADOQ?", s¢ advierte que, a pesar de
compartir parcialmente el término “PRONTOQ", ambas denominaciones presentan diferencias
significativas en los planos fonético, visual y conceptual. La marca “PRONTO LISTO” esti
compuesta por dos vocablos simples y breves que transmiten una idea directa de inmediatez y
practicidad, mientras que la marca “PS PRONTOSUP” se presenta como una denominacién
compleja, integrada por un elemento figurativo (“PS”), un término compuesto (PRONTOSUP)
y un slogan descriptivo (“COMPRA Y DISFRUTA EN PRONTO SUPERMERCADO?),

conformando un conjunto marcario extenso y distintivo, - -

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
arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “beupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
clementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su wnidad fonética y

'gmﬁm"l. i e L

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

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

tienen elementos | acen diferentes, ademds de considerar que la exis ia de partes

N

¢ Dr. Ferndndez N

ovoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pag. 199.
&
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comunes no mngtimﬂ un '|my;dimgu;g para el registro de una nueva marca, sigmpm que esta
inclu;g otros elementos capaces de integrar un conjunto. . P

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no

ir

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la opaosicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 396/25 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asf en

derecho. ; ER—

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GRUPO DBR SOCIEDAD ANONIMA contra POLLPAR $.A. sobre oposicién al
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Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de ]a_gn citud de registro de la

marca PRONTO LISTO, clase 30, Expediente n® 225551//3 iditada por POLLPAR
S.A.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

n,
e
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