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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA
RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SINCLAIR Y ETIQUETA” CLASE 42.

Asuncién, [ 3 StP J00%

~ VISTO:

El expediente caratulado: SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED contra
RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA sobre oposicién al registro de marca
“SINCLAIR Y ETIQUETA” clase 42, y;---res-eer

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca SINCLAIR Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 42, sobre la base de la marca extranjera SINCLAIR clase 41,

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 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, —--—ceee-.. = e et 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 servieios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

' Articulo 15°.- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusive de Ta-misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
0 signo que puedainducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
un]-.ihiﬂ:&n sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA
RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SINCLAIR Y ETIQUETA” CLASE 42.

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

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

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

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las mismas, SINCLAIR (marca solicitada) y SINCLAIR
(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, - oo e et e —

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios paises,
la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 42 servicios muy relacionados con la
registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién de las
mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirdn al mismo sector del publico

SO, e o ——

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicion planteada, y, en primer término surge que la denominacién solicitada, y del

andlisis realizado, se observa que la denominacién “SINCLAIR”, objeto de la solicitud en estudio

den e-la clase 42, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,
ada dir&{mcn:c a la reconocida empresa Sinclair Pharmaceuticals Limited (o Sinclair

rma), una empresa lider en estética dermatoldgica, con una amplia trayectoria y respaldo
\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA
RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SINCLAIR Y ETIQUETA” CLASE 42.

sélido. Combina innovacién tecnolégica, alcance global, y un portafolio diversificado, respaldado
por una red administrativa y legal bien estructurada.——-—-mr-se-eeevo-

Que, la marca “SINCLAIR", 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 que los
paises de la Union se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el wso, de una marca
que constituya wna reproduccion, imitacion o traduccion susccptible de crear confusion con una

marca notoriamente conocida enm  sw territoris, aun cuande dicha marca no  esté

registrada.—---- i A A

Que, ahondando atin mds en el anilisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de M:m:a.s”, dice: “Las llamadas marcas notorias ...

mmmag&dgdj y con respecto 4 pm:{uda.f 0 servicios no pmrc_g:du.r por su registro y con las .-:mtfr.f no
baya relacion (excepeion al principio de especialidad )’ — e

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacion a las marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
utilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, ¢l criterio gue se aplica en el cotejo es
riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piiblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asi las cosas, en el caso de autos, ademds de las
manifestaciones obrantes en ¢l expediente administrativo, tras realizar una investigacién mds

aden):adt en ml::mct sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera SINCLAIR
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA
RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SINCLAIR Y ETIQUETA” CLASE 42,

perteneciente a la empresa Sinclair Pharmaceuticals Limited y tras la biisqueda realizada en la
base mundial de datos de marcas, tenemos que se encuentra registrada la marca SINCLAIR, en la
clase 03, 05, 10, 44, 41 y otros en diferentes paises, demostrindose asf la notoriedad de la marca
registrada,-—------— -

—_

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

marcas notorias, diciendo: “Las llamadas marcas notorias ..J/. mfdm ser dﬂ'}ui,r_da;_

respecto a pmducmr o servicios no prm‘fg:dw por su registro ¥ con los cuales no Euyﬂ mfa‘mfn
(excepcion al principio de especialidad)”. Expresa ademis “la presentacion de varios registros

extranferos 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 que el tercero gue
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo baya becho en forma consciente de que se trataba de un
signo que pertenecta a otro, con lo gue guedaria incurso en la probibiciin del Art. 2 inc. i./.

basando su Prrfrmnrfn en el becho del MM&MLM_&_MM

Concomitan E; ----- =

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 antigiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”. s A e e S

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada “SINCLAIR” reproduce de
manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se
vmcujaf_a] grupo empresarial Sinclair Pharmaceuticals Limited. La proteccién de los signos
no, briamente  cohocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario

f i terngcmnal y nacjonal, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar pricticas que
i

Pigina4de 6




% GOBIERNO pe I‘-‘[._RI-'.I'.I'JlErIN NACTONAL
(2 PARAGUAY | Rimorioss

Resolucién D.AM.L n. ° ﬂ 004Q/ ;f

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA
RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SINCLAIR Y ETIQUETA” CLASE 42.

perjudiquen los intereses legitimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, ¥
conforme al articulo 6 bis del Convenio de Parfs y al articulo 2, inciso g), de la Ley n.2 1294/98
“De Marcas”, la presente Direccién considera procedente la solicitud de registro de la marca
SINCLAIR” para servicios de la clase 41, en resguardo de los principios legales aplicables y de la

proteccién reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.—

Que, en conclusidn, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las
prohibiciones del Are. 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 preceptuia: “los signos que s bubiesen solicitado o
registrado por quien no tuviese legitimo interés o por guien conocia o debiera conocer que el signo
PErtenecia @ un 1ereers ™ e -

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

corresponde confirmar el Dictamen n.* 75/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asf en derecho. . S
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

“Articulo L. DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
. SINCLAIR \  PHARMACEUTICALS LIMITED contra RHANIELLY RAQUEL
‘SII VA DE DLIVEIRE sobre oposicion al registro de marca “SINCLAIR Y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA
RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SINCLAIR Y ETIQUETA” CLASE 42. -

ETIQUETA” clase 42, Expediente n® 1928621, solicitada por RHANIELLY RAQUEL
SILVA DE OLIVEIR A S — &

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la

ETIQUETA” clase 42, Expediente n® 1928621, solicitada ,,pur
SILVA DE OLIVEIR A - -

-'_.v"_
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -/ T(
-

\ N
Direcciéon de Asuntos Marcarios Liti giosos

II
A
\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “SATIVIS”, CLASE 01.

-

Asuncion, [ 0 ([P 2005

VISTO:

El expediente caratulado:VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. contra BASF SE sobre oposicion al registro de la marca, SATIVIS, clase 01,

y S i it :

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca SATIVIS
sqlicitada para la clase 01, en base a la marca ACTIVIT en la clase 05, por lo que corresponde a

esta Direccidn determinar si las marcas son 0 no confundibles,-------sessssrmsmessmreee.

- 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 re latoria,
gn P q y regu

velando siempre por el interés gf.nt:ral. -

-

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

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

! Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “SATIVIS”, CLASE 01.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.— e s

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada SATIVIS y la marca openente ACTIVIT gramaticalmente al
primer golpe de wista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada diferencia entre las mismas. T BU——————

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

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

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

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

idn | i u
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “SATIVIS”, CLASE 01. 2

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

fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el ptiblico

consuMidor. —-———reeeresas - O

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

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién i;ty;g ser analizadas en su

conj in artificial bracion sucesiva tinea v, el ue

a visidn en

posibilidad de confusién entre las mismas. Del anilisis en CONJURtO VEMOSs que €N 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, —---e---- —

Que, en efecto, si

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningiin momento

podrin acarrear inconvenientes al piiblico interesado puesto que tanto la solicitud acomparia al

elemento comtin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada,-----—-------- -

Que, al profundizar en las diferencias entre SATIVIS (solicitada) vs. ACTIVIT (oponente),
se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como auditivo, La
doctrin jurisprudencia aria_ensefian el andlisis de ma debe hacerse ¢

talidad, evaluando ¢l impacto conjunto que generan en los consumidores, v n artir de

elementos aislados. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas

son stificientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresién general
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “SATIVIS”, CLASE 01.

Resolucién D.AAM.L n. ®

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confiesion de marcas debe analizarse en funcidn del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
Uarids marcds mo som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptives es comsin en productos farmacéuticos. y por lo

tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.”

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no

presentan riesgo de confusion en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningtin

inconveniente legal. = = e

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 ¥

originalidad. e e e A S e e

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

impro entemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 518/22 emitido por la

a y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E

INDUSTRIAL S.A. CONTRA BASF SE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA "SATIVIS”, CLASE 01. S

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra BASF SE
sobre oposicion al registro de la marca  SATIVIS |, clase 01, Expediente n° 1829055
solicitada por BASF SE. T N R—

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimires de Tasolicitud de ré\gisrm de la
marca SATIVIS, clase 01, Expediente n® 1829055 soljcitada por BASF SE.———  PREGREEE

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. f ~ e

5 ! [ji{l}l: ra

; Dir_ecci,éﬁ;dc Asuntos Marcarios Litigiosos

e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ZYN”,
CLASE 34.

Asuncidn, N1 CEp 05
U 4 VO LULd

VISTO:

El expediente caratulado: BLYMERT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA SWEDISH
MATCH NORTH EUROPE AB sobre oposicién al registro de la marca ZYN clase 34, y.-eeeeeeee

CONSIDERANDO:

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

para la clase 34, en base al registro de la marca ZEN en la clase 34, por lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles, --—--eeeerreee

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

: Articulg-lﬁ;-ifreb% de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ZYN”,
CLASE 34,

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

marca previstas en la Ley de Mareas. ———cmemomaecoe

Que, al cotejar las marcas solicitada ZYN y ZEN oponente, se observa a simple vista que
la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre
las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual

y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusion directa (tomar una marca por otra) como a

la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion)),——--——--reeerererremereeev.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
piblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas,
ademds debemos tener presente que Las marcas em cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 34, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

PrOCEdEnTe - memmrsmmmermmmr s e -

Que, ademds la marca del oponente, ZEN ya es una marca registrada en nuestro pais con
Registro n®/439.087 en la clases 34, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que
refuierza su posicién en la oposicién contra la solicitud de ZYN.------rereommrmmeemrmsmmemmecmicencnae -

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,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ZYN”,
CLASE 34.

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,--—-----—---ceerree

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

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

interés en sustentar la oposicidn.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarie como marcas los signos que constitwyan wuna reproduccion imitacion, tradwccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando s uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su [fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
e L Y — -

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

corresponde revocar ¢l Dictamen n.® 39/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho, -

\\ Por tanto,
\\“x LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ZYN”,
CLASE 34,

RESUELVE:

Articalo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BLYMERT SOCIEDAD ANONIMA contra SWEDISH MATCH NORTH EUROPE
AB sobre oposicion al registro de marca “ZYN™ clase 34, Expediente n° 2381189
solicitada por SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB.—---eremeeeu-

R

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registrg” de A2 ‘marca ‘%’N” clase 34,
Expediente n® 2381189, solicitada por SWEDISH CHNO Fﬁ{H EUIU?FE AB.----
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. f

Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EL SUENO” CLASE 29,

Astincion,

03 5EP o
I-Ll' __Ll
VISTO: 3

El expediente caratulado: YP S.A. contra FAGIU SOCIEDAD ANONIMA sobre
oposicién al registro de marca “EL SUENO” clase 29, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “EL SUENO”,
solicitada para la clase 29, en base a la marca SUENO DORADO en la clase 29 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, oo

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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% egistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su dtular el derecho al uso
exclusivo,de la misma 3 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
ot lgnn?]ug pueda induci directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
uiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

Pigina 1de 4



Q'i GOBIERNO per  MREC Eﬁ.\' RACIOINAL
_# PARAGUAY  miritcroar

i ™ s -
Resolucién D.AM.Ln.°__ | i -.'} 095 G
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EL SUENO” CLASE 29— __

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la
oposicién; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas. ——-« e

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

oposicion SU ENO DORADOQ, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
procesal. e e L e

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

o8 drgumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
ada para su tegistro. e e e e et e St

[~ “Que, por las s
asociacion/confusion de

ejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de

arcas. La denominacidn solicitada no retine log requisitos que la hacen
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EL SUENO” CLASE 29, oo

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

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

interés en sustentar la Oposicion, - R - - eame

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del piblico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cvando su wso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercern, o stgnifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su_fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

bubiese becho conocido el signo™. SR

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direccidén 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.” 216/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho.-————eoee e —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
sl ~ RESUELVE:
/ ~ Articulo 1,), DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por YP S.A.

contra FAGIU SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de marca “EL
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

‘DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EL SUENO” CLASE 29 oo

SUENO” clase 29, Expediente n® 2150689 solicitada por FAGIU SOCIEDAD
ANONIMA, -—me e e T R e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de | ’ L SUENO
Expediente n® 2150689 solicitada por FAGIU SOCIED.

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. o

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EL SUENO” CLASE 35—

Asuncion, [ J SEP 7095

1
" r -
P kbl

VISTO:

El expediente caratulado: YP S.A. contra FAGIU SOCIEDAD ANONIMA sobre
oposicion al registro de marca “EL SUENO” clase 35, yj-eeeeeemommeemmeeeeeee -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “EL SUENO”,
solicitada para la clase 35, en base ala marca ENSUENO en la clase 35 respectivamente, por lo

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

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

velando siempre por el interés general. oo

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

vo de la misma'y 2 ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
tri“&[u.l;n lesione sus, derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EL SUENO” CLASE 35, —--reeemmeemee

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

marca previstas en la Ley de Marcas,——-—rrrermereree e

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. —eeees

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la 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
procesal.-- - e

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. LRy e

\

mejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de

%ﬂ, por las
iacién/contusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EL SUENO” CLASF 35,

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-seceee

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 Dpﬂsicién. 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 {mitacidn, traduccidn,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conacida en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso 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 diluciin de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

buhiese becho conocido el G ——— .

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar ¢l Dictamen n.® 217/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

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

Por tanto,
DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DECLARAR procedente y hacer lugar ala accion deducida por YP S.A.
SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de marca “EL
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EL SUENO” CLASE 35, B

SUENO” clase 35, Expediente n® 2150686 solicitada por FAGIU SOCIEDAD

ANONIMA. —---errmeerreeee —
o T

a“EL SUEﬂ}\’iclm 39,
) ) .7 .

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dgj:-m,
Expediente n® 2150686 solicitada por FAGIU SOC IEPﬂD

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

Directéra

untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHIPMAN -ASSOCIATES INC CONTRA CHAO KUNG LEE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “THE BALM Y ETIQUETA”
CLASE 03.

Asuncion, CEP M98
VISTO:

El expediente caratulado: SHIPMAN ASSOCIATES INC contra CHAO KUNG LEE
sobre oposicion al registro de marca “THE BALM Y ETIQUETA” clase 03, Y-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “THE BALM",
solicitada para la clase 03, en base a la marca THE BALM en la clase 03 ¥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
¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. - -

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo d Y @ ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otgo signa que pueda indigir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
t/uﬂ uiera ::Nn clase en qu

ien lesione

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 SHIPMAN ASSOCIATES INC CONTRA CHAO KUNG LEE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “THE BALM Y ETIQUETA”
CLASE 03.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. o P e -

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

oposicion THE BALM, se p:rcibc que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

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

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

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

procesal.---- - e S i -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHIPMAN ASSOCIATES INC CONTRA CHAO KUNG LEE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “THE BALM Y ETIQUETA”
CLASE 03.

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

interéds en sustentar la oposicion. —---—--ceeeeeeee SR

Que, en tal contexto queds 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 distintive idénticos 0 similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, gue pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por ¢l cual se

bucbiese hecho conocido el signo”. ; g

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 prohibirivas 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.” 299/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

por corresponder asi en derecho. S —

\

_ Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHIPMAN ASSOCIATES INC CONTRA CHAO KUNG LEE

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “THE BALM Y ETIQUETA”
CLASE 03. - =%

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
SHIPMAN ASSOCIATES INC contra CHAO KUNG LEE sobre oposicién al registro

de marca “THE BALM Y ETIQUETA” clase 03, Expcd:eme n® 1677199 solicitada por
CHAO KUNG LEE. - -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de ~marca “TH‘ ALM Y

ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 11677199 /411 tada '}\m CHAO\KUNG
LEE.-— Sens =

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora

e Direccidn de Asuntos Marcarios Liti giosos

o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA UPL CORPORATION
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRIGGER” CLASE
05.

Asuncidn, 03 CEP e
VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX PARAGUAY S.A. contra UPL CORPORATION
LIMITED sobre oposicién al registro de marca “TRIGGER” clase 05, y;--—

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TRIGGER”,
solicitada para la clase 05, en base a la marca TRIGGER en la clase 05 respectivamente, por lo

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

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 interds gcncral. ..... -

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, ———

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo defa mistia y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ien lesione sus, derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

C
otro gigno que pueda indycir directa o indirectamente 2 confusién o asociacion entre los productos o servicios
cuafquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA UPL CORPORATION
LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRIGGER” CLASE
05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde 2 esta instancia admifistrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite y la

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

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

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

oposicion .TRIGGER, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

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

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

procesal. — - -

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

",

tos de la oponente, sino que también refuerza la falta de apritud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA UPL CORPORATION

LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRIGGER” CLASE
05.

Resoluciéon D.A.M.L n. © W Lo L) _f

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

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

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

interés en sustentar la oposicién, - = e AR

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 comstituyan una veproduecion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fucsen suscepiibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tereero, o stgnifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
bhubiese hecho conocido el signo”. S

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 136/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

rresponder asi en derecho,

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA UPL CORPORATION

LIMITED SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRIGGER” CLASE
05.

RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GLYMAX PARAGUAY S.A. contra UPL CORPORATION LIMITED sobre

oposicidn al registro de marca “TRIGGER” clase 05, Expediente n® 1892193 solicitada
por UPL CORPORATION LIMITED. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de
Expcdicntn? n® 1892198 solicitada por UPL CORPOR

“TRIGGERY clase 05,

Articulo 3.- NO’ITI-'[QUESE por cédula. ---odreeat-

Directora

- Direccidn de Wsuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA”, CLASE
35.

Resolucion D.A.M.L n.,

Asuncion, 04 SEP 2075
VISTO:

El expediente caratulado: KAMO S.A. contra ACERALU METALES EAS. sobre
oposicion al registro de la marca, ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA,
clase 35, v. =,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ACERALU
METALES TODO EN ACERQO Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca
ACERAL en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

no confundibles. e e .

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lc}r] 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

' Artifulo 15%- El mg:stin de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular &l derecho al uso

“ excl "m de Ia misma y a )‘F;c:rc:r ante Im drg:.nm jurisdiccionales las acciones y mcdidas que mrr:spnndan

Pigina 1de 5



'3 GOBIERNO peL | n:_an*Eﬁx NACIONAL
i; PARAGUAY | Rrirciar

Resolucién D.AM.L n, ° U ” U g 3 Ll'

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA”, CLASE

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

marea previstas en la Ley de Marcas. - -

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA y la
marca oponente ACERAL 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: ACE/RA/LU METALES TODO EN ACERO Y
ETIQUETA (solicitada) vs. ACE/RAL (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 aplicacidn de ambas denominaciones. Resaltar
estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos
relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como
conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y

podrin coexistir padﬁcmcntc en el mercado. .

Qu;,\h: diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
doctrina y la jurispﬁ:ncia 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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA”, CLASE
kb R —

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

fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusion en el piblico

CAPBERMDE. rmromeermennmemmsm e A B

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

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

conjunto, si ificiales desmem i forma sucesiva i i el resulta
arroj visién en conjunto iterio que debe pri hora de dererminar si existe

posibilidad de confusion 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, ~--ee—-

Que, en efecto, si bi

podrin acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acompaiia al

elemento comiin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada.—----e-ecseeas -

Que, al profundizar en las diferencias entre ACERALU METALES TODO EN ACERO Y
ETIQUETA (solicitada) vs. ACER AL (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto
desde el punto de vista grifico como auditivo. ctrina v la jurisprudencia aria ensefian

e nilisis de marcas debe haérse en su totalidad, evalua ¢l impacto conjunto_gu

ir de elem

islados. En este caso, las diferencias

enominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA”, CLASE
35.

totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
vaArids marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comuin en productos farmacéuticos, y por lo

tanto, no debe [imitarse el registro de nuevas marcas puria mera cotncidencia de estos elementos."---

Que, también cabe sefialar que la marea solicitada ACERALU METALES TODO EN
ACERO cuenta, con una etiqueta que posee un disefio distintivo y original que la diferencia de
la marca oponente. Asi podemos hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos grificos

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

demanda deviene improcedente.----szeoeeeeeeoememeeee

ACELALU METALLS

TODO EN ACERO

ACERAL - DENOMINATIVA
Solicitada Oponente

Que, ¢n base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ACERALU METALES
TODO EN ACERO Y ETIQUETA vs. ACERAL no presenta riesgo de confusidon en el

mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningtin inconveniente legal.

Que, sn:b puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente

ible- marca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
"ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA", CLASE

b

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

originalidad -~

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 266/25 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho. T ——— S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
KAMO S.A. contra ACERALU METALES E.A.S. sobre oposicién al registro de la
marca ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQ&IEI&I_, clase 35,

Expediente n” 2452081 solicitada por ACERALU METALES E. {8 e

Articulo 2.- DISPONEK la prosecucion de trimires-‘ﬁe l ﬂjcitu& de rcgiim de la

marca ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA, dlase 35,

Expediente n® 2452081 solicitada por ACERALUMETALES EAS.
f

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, -}---wur Vil el

aaaaaa

I"'.,.

3
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BES S.A. CONTRA GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE
HIERROS S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SE Y
ETIQUETA”, CLASE 40.

Resolucién D.A.M.L n.

Asuncién, [ 4 SEP 2075
VISTO:

El expediente caratulado: BES S.A. contra GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE
HIERR.OS 5.R.L. sobre oposicidn a_l__rcgt'stm dela marca 8EY ETIQUETA clase 40, y.----me-e-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “8E Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 40, en base al registro de la marca Be8 en la clase 40, por lo

que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles,«—-eceeeeeee e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lz}r’ 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
P Y »

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 1
exclusiva

r'tg!-&tm de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
la misma y I\:lc‘n::r ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ien ]ﬂiﬂl‘i! sus d tE]‘IuL r".simismu concede el d:r::]'lu a npnn:rs: al registro v al uso de cu:lquie:r
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BES$ S.A. CONTRA GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE
HIERROS SR.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “8E Y
ETIQUETA”, CLASE 40.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. >

Que, al cotejar las marcas solicitada 8E Y ETIQUETA v BeB oponente, se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicién, se
percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los
planos fonético, visual y conceprual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una
marca por otra) como a la indirecta (comsiderar que ambas tienen un mismo origen de

produccion). =

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca salicitada y la oponente, el
ptiblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos sservicios de la clase 40, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente. s e b e i

Que, ademis el oponente Be8 ya es una marca registrada en nuestro pais con Registro
n°/580.662 en la clase 40 , este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que refuerza su

posicién en la oposicién contra la solicitud de 8E. e

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

nrvct_:&a.d. Especiﬂ\qdad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ——
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BES S.A. CONTRA GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE
HIERROS S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SE Y
ETIQUETA”, CLASE 40.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas. La denominacidén 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 Dt Mancas. s oo corssrssssisaiiaion -

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

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

interés en sustentar la oposicién. --

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse come marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transeripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente. del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
huehiese hecho conocido el J::gna“.rr--m:: ------ - B - —

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 61/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicion.deducida por corresponder asf en derecho. e
i

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BES8 S.A. CONTRA GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE
HIERROS S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “S8E Y
ETIQUETA”", CLASE 40.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BES
5.A. contra GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE HIERROS S.R.L. sobre
oposicién al registro de marca “8E Y ETIQUETA” clase 40, Expediente n° 2431276
solicitada por GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE HIERROS S.R.L.---—-meceeeev

.J"-FF'_F_

N
Articulo 2.- RECHAZAR Ia solicitud de registro de la pfarca “8E Y ETIQUETA”
clase 40, Expediente n® 2431276, solicitada por GALLO USTRIJ&YCD\/[ERCIG
A =

DE HIERROS 5.R.L.~seesereccmrmcncn - { .
Articulo 3.- NDMQUESE por f:edula / f( o e re A = /

Directora
de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC
CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SIENTRA” CLASE 10.

Asuncion, [ § SFP 2075
VISTO:
"El expediente caratulado: PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC

contra DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. sobre oposiciones al registro de marca
B B R E { —— - _

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposicicnes contra la solicitud de registro de la marca “STENTRA”,
solicitada para la clase 10, en base a la marca SCIENTIA y SIENTRA, en la clase 05 y 10

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

confundibles. e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ey’ 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 A ol

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 ejécer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra gdien lesione sus der:c'has. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otra sigho que pueda inducir difecta o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
4 gren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC
CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SIENTRA” CLASE 10.

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

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

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

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

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

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

hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual ¥y conceptual.----rreeeresas

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, ¢l 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
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 s alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC
CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SIENTRA” CLASE 10,---—-- e

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 falea de aptitud de la marca
solicitada para su registro. - -

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

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

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn. et

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan una reproduccign imitacion, traduccion,
transiteracign o transcripeion total o pavcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
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, cualguicra sea la manera o medio por el cual se

hubiese hecho conocido el signo”. s

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

iFEccion mniidcra qu: la marca solicitada se halla incursa en las causales pruhibil‘ivﬂ.s de registro
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC

CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO
DE LA MARCA “SIENTRA” CLASE 10.---———--

correspende confirmar el Dictamen n.” 21/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las
oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho.- -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por

PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC contra DISTRIBUIDOR.A
CENTRAL 5.A. sobre oposiciones al registro de marca ©

Expediente n® 1437020 solicitada por DISTRIBUIDORA C

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro deda
Expediente n® 1437020 solicicada por DISTRIBL?D_D

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

n de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EKO'S COMERCIO DE COLCHOES LTDA. ME CONTRA
CLAUDINEI GALLAS CHUSTER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EKO'7 Y ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncién, [ | SEP 2&25
VISTO:

El expediente caratulado: EKO'S COMERCIO DE COLCHOES LTDA. ME conera
CLAUDINEI GALLAS CHUSTER sobre oposicién al registro de marca “EKO7 Y
ETIQUETA” clase 35, y; - e -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “EKO7 Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjero EKO'7 en la clase 35
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. i = s .

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

velando siempre por el interés general, T ——

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
exclusiya’de la mismay a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus, derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualguier
0 signo que pueda inzutir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
alquiera sea la clase en que figuren, siempre que rengan relacion entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR EKO'S COMERCIO DE COLCHOES LTDA. ME CONTRA
CLAUDINEI GALLAS CHUSTER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EKO’7 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 puiblico consumidor,
corresponde 2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-----ceoceee - vese

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “EKO'7” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion
EKO7, 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 redine las condiciones bdsicas esenciales que la Iey 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 dﬁinrcréfﬁcrmllﬁi:mrc 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 EKO'S COMERCIO DE COLCHOES LTDA. ME CONTRA
CLAUDINEI GALLAS CHUSTER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EKO’7 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 falea de aptitud de la marca

solicitada para su registro. e

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

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

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 Ast. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No padrd
registrarse como marcas los signos que comstituyan una reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracin o transcripeion total a}um'm' de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertencce a un tercer, cualesquicra gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la mancra o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. o o

Qﬁe, por Tb@z‘pres:do y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

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

esti ulaEl‘as en la Ley In® 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 EKO'S COMERCIO DE COLCHOES LTDA. ME CONTRA
CLAUDINEI GALLAS CHUSTER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EKO'7 Y ETIQUETA” CLASE 35.

correspande confirmar el Dictamen n.® 85/25, de la Jefarura 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 EKO'S
COMERCIO DE COLCHOES LTDA. ME contra CLAUDINEI GALLAS
. CHUSTER sobre oposicién al registro de marca “EKOQ’ 7 Y ETIQUETA” clase 35,
Expediente n® 1520143 solicitada por CLAUDINEI GALLAS CHUS TER % —--moeveoee

",

Pl
Articulo 2,- RECHAZAR la solicitud de registro de la

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIAS SICA S.A.LC. CONTRA RODOFIN S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SICA” CLASE 12.

Asuncion, r
0 & SEP 2008
VISTO:
El expediente caratulado: INDUSTRIAS SICA S.A.LC. contra RODOFIN §.A. sobre
oposicidn al registro de marca “SICA” clase 12, y; - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SICA",

solicitada para la clase 12, en base a la marca SICA en la clase 12 respectivamente, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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 el registro de una marca; es decir, dichas
cgl para B
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

gis p

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo de isma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contraquien lesiong sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirecramente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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 INDUSTRIAS SICA S.A.L.C. CONTRA RODOFIN S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SICA” CLASE 12,

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

marca previstas en [a Ley de Marcas.— - -

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

los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

Que, adicionalmente, el soficitante no contesté el traslado de la oposicidn dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
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, tl como lo dispone la normativa

procesal, T R A N

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

oS ar tos de la oponente, sino que también refuerza la falta de apritud de la marca
para su Tegl £ro. -

_J
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR INDUSTRIAS SICA 5.A.I.C. CONTRA RODOFIN S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SICA” CLASE 12.

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 [3:.- Marcas,------ S,

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

interés en sustentar la oposicién,--—- e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso 'y registro fuesen susceptibles de causar
conffusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de s fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signo”.-—

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibirivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 175/14, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la
oposicién deducida por corresponder asi en derecho.-—----

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR INDUSTRIAS SICA S.A.LC. CONTRA RODOFIN S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SICA” CLASE 12.

Articulo 1.- DECLARAR procedente ¥ hacer lugar a la accion deducida por
INDUSTRIAS SICA S5.A.1C. contra RODOFIN 5.A. sobre oposicidn al registro de

marca “SICA” clase 12, Expediente n® 1049988 solicitada por RODOFIN
S.A. s e

< —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de regist
Expediente n® 1049988 solicitada por RODOFIN S.A.--+
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CIRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVIAN
FARINA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCIRCULO Y
ETIQUETA, CLASE 17.

B Asuncién, 04 SEP 2025
VISTO:

El expediente caratulado: CIRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVIAN
FARINA sobre oposicion al registro de la marca ECOCIRCULO Y ETIQUETA, clase 17

CONSIDERANDO:

Que, se promueve opasicidn contra la solicitud de registro de la marca ECOCIRCULO
Y ETIQUETA, solicitada para la clase 17, en base a la marca CIRCULO en la clase 26, por lo que

mrr:spﬂnde 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. -ee

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 detimisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesioné sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otrosigno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cualquiera sea la clase que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
{ N
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CIRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVIAN
FARINA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCIRCULO Y
ETIQUETA, CLASE 17.

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

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

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

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

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

que hacen una marcada diferencia entre las miSmMas.--reremrermrrserresesssmse s s s s sas

Que, respecto a la cobertura de productos de las marcas en pugna, vemos que la marca
oponente no comparten la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la biisqueda en el
sistema informdrico de marcas tenemos que la marca registrada “CIRCULO” registrada en la
clase 26 “Articulos para coser (elementos de costura), excepto bilos™; mientras que la solicitud de
registro “"ECOCIRCULO” pretende proteger productos de la clase 17, especificamente:
“Empagues, envoltueras de pldstico en general, films termo contraibles de material recidade, bolsas

para basura, de fmpaqxc. para mmprm hechas de pa!:mfma de materiales reciclados y derivados”.

Quc, entre las marcas en pugna: ECOCIRCULO (solicitada) vs. CIRCULO (oponente),

en cuyjuntu y sugesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y

co cpruzlcs, lo qu\r: es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de

/ a bas denﬂmlnacmnes Resalear estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y

\" .-'{I. rf’--\'\/{-\\\__
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CIRCULO S.A, CONTRA FLORIA SOFIA SERVIAN
FARINA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCIRCULO Y
ETIQUETA, CLASE 17.

especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y
efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

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

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

entre las mismas._--- o

Que, de la contrastacion de Jas denominaciones en su conjunto se verifica que existen
elementos diferentes entre si en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al
'respe.cm. esta Direccidn considera oportuno traer a colacién lo expuesto por el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al “Anilisis del conjunto.
Partes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo que hace a la conformacidn de la marca, se ba
reconocido un mayor valor, o poder distintive, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales,

por ser generalmente las partes gue mds fdcilmente retiene el consumidor.” Asi las cosas, se advierte

que en la denominacién cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente
diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podria darse una coexistencia pacifica

entre las mismas. - e

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
) 11\ i n B = [y
aryeglo a su visionen su conjunto”, y que... para la comparacion de dos marcas en conflicto “acapa
~ \

y, 'Ill;“n l'rg{w' preferente\el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
i | IlI

[[ ) |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
AECION DEDUCIDA POR CIRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVIAN
FARINA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCIRCULO Y
ETIQUETA, CLASE 17.

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y
grifica™. S S — -

Que, en efecto, si bi ierto ambas varten algunas letra: in, también e
que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ningiin momento
podrin acarrear inconvenientes al pliblico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al
elemento comin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comtin con la marca registrada. ----eeoeeeeeeeees

Que, es importante sefialar que la marca solicitada ECOCIRCULO cuenta con una
etiqueta cuyo disefio es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca
oponente. Al analizar la tipografia y otros elementos grificos, se puede observar que estos
aspectos confieren a la etiqueta una identidad Gnica, reforzando su diferenciacién respecto a la

marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusién

grifica o visual que justifique la OPOSIEIEN, —rmmemmmmem e
SOLICITADA OPONENTE
7N
b
Fernindez Novoa + Fundamentos de Derecho de Marcas - pdg. 199,

{1

/
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CIRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVIAN
FARINA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCIRCULO Y
ETIQUETA, CLASE 17.---

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

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

tienen tos que las hacen di ademds de consi e la existencia d
m O _constituye un i i to para el registr Tueva marca, siempr STa
in elementos capac i N CONjUnLo,-----

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

Que, la marea solicitada retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como;

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

D TR I, st et e e s e i

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 oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 283/25 emitido por la

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

derecho. o B A SR B

o Por tanto,

.1‘._" b

CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
- RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CIRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVIAN
FARINA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCIRCULO Y
ETIQUETA, CLASE 17. -

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CIRCULO S.A. contra FLORIA SOFIA SERVIAN FARINA sobre oposicién al
registro de la marca ECOCIRCULO Y ETIQUETA clase 17, Expediente n® 23100251
solicitada por FLORIA SOFIA SERVIAN FARINA . -omeemeee e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la so 'E/i’tud de ;@stm de la
marca ECOCIRCULO Y ETIQUETA clase 17, Exp-edicnfc n® 23100251 soligitada por
FLORIA SOFIA SERVIAN FARINA. - for-) | -

.- | )
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -/ " / =

) ALVARENGA Ait:.Ez

i3 3 S\ Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAKS & COMPANY LLC CONTRA CEPAL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAX FASHION SALE”,
CLASE 35.

Asuncion, UEI ScP EDZS
VISTO:

El expediente caratulado: CAKS & COMPANY LLC contra CEPAL S.A. sobre
oposicién al registro de la marca, SAX FASHION SALE, clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SAX
FASHION SALE solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera SAKS FIFTH
AVENUE en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccidn 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, —-——-

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.----

lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al
que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los
iera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos,

Pigina 1 de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAKS & COMPANY LLC CONTRA CEPAL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAX FASHION SALE”,
CLASE 35.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico
consumidor, correspende 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 ¢l

registro de una marca prEViSE‘.'IS en la LE}* de Marcas, -—=--ss=msas-

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia
podemos notar que la marca solicitada SAX FASHION SALE y la marca extranjera oponente
SAKS FIFTH AVENUE 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: SAX FASHION SALE (solicitada) vs. SAKS FIFTH
AVENUE (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. Resalrar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y EEPEEIFIC:. de cada término en contextos relevantes, promoviendo
asi una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias
nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente

et 0 el i e S

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 pr:rs.lblhdad de confusion entre ambas debe estarse a la representacion de las mismas
[o or sus elementos aislados, —mrreerrrrem e =

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

ticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el piblico

sumidor. Aot s

el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

(base de oposicién), las marcas en cuestion deben ser analizadas en su
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAKS & COMPANY LLC CONTRA CEPAL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAX FASHION SALE”,
CLASE 35. :

conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultdnea y, el resultado
que arroje la vision en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su

conjunto dejan una impresion myy 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, ----- T T T T T T

Que, en efecto, &

mwww y en ningin

momento podrin acarrear inconvenientes al pablico interesado puesto que tanto la solicitud

acompafia al elemento comiin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza

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

e B e T

Que, al profundizar en las diferencias entre las marcas en pugna, se aprecia que las

mismas son notables tanto desde ¢l punto de vista grifico como auditivo. La doctrina y la

jurisprudencia marcaria ensefian que el andlisis de marcas debe hacerse en su totalidad,

valuando el impacto conjunto ran en los consumidores, v no a partir mentos
aislados. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas son

suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresién general
claramente diterenciada. et e o il

Que, Jorge Otamendi sefala que: "La confusiin de marcas debe analizarse en funcion del
x'mpﬂrrggmrmf gue la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
m;d:dc:d de loy ygnm, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comsnes a
barias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la

ldﬁdl?ﬁiﬂd de disciyminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsn, presentan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAKS & COMPANY LLC CONTRA CEPAL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAX FASHION SALE”,
CLASE 35.

farmaceuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera

corncidencia de estos elementos.”

Que, también atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos
dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en
nuestro pais, SAX y otros, Registros n® 510.799, 510.800, 510.801, 535.473, y otros, en varias
dlases respectivamente por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente
solicitud cuenta con la prelacién y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y

pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre,-——-eemrereeee

Que, se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la

denominacion, siendo asf la cuestién, nos queda claro que el solicitante sélo prerende ampliar
el dmbito de proteccién de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es

perfectamente viable su Proteccion.—— et e

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas SAX FASHION
SALE vs. SAKS FIFTH AVENUE no presenta riesgo de confusion en el mercado. Por lo que

su coexistencia no representa ninglin inconveniente legal.-------coreeeme e

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.

ue, esta~Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente

\
sin Crear riesgo de gonfusion al pdblico consumidor debido a que la solicitud de registro
ne los elementos| diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién

rocedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n®
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CAKS & COMPANY LLC CONTRA CEPAL S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SAX FASHION SALE”,
CLASE 35.

30/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por

corresponder asf en derecho. oo S —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida
por CAKS & COMPANY LLC contra CEPAL S.A. sobre oposicidn al registro de la
marca SAX FASHION SALE, clase 35, Expediente n® 18100083 $n]!cttada por
B 21 L S —— r —

Articulo 2.- DISPONER la prosecucidn de trdmites de.
la marca SAX FASHION SALE, clase 35, Expediengé n®
CEPAL S.A. " /

nln:ltud de rtg;s:m de

Slﬁ{]ﬂﬂ?: suhclm‘ﬁia por

Articulo 3- NOTIFIQUESE por céduja.__f/ b

A il R

. irectora
N
h""lml.[ﬂ-ﬁﬂ'ﬁ df untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CESAR
SCHIOCHET SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 21.

Asuncién, [ 8 CEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MIACASA S.A. contra RIVELINO CESAR SCHIOCHET
sobre oposicion al registro de la marca K MIAKASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y
ETIQUETA, clase 21 y.--— i ==

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 21, en base a la
marca MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR en la clase 35, por lo que corresponde

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

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

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

velando siempre por el interés general. --- i T

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
exclusivo de Jamisma y.a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra ql}._;i'i{n lesione sus erechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
_pﬂﬁ'r:'fﬁn gue pueda inducin directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los praductos o servicios

/ cualg

icra seg la clase en que fburcn, siempre que tengan relacidn entre ellos,
f
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POR LA CUAL SE DECLARATMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MIACASA S.A, CONTRA RIVELINO CESAR
SCHIOCHET SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) 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 marea. —-eeee--

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, wen e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada K MIAKASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y
ETIQUETA y la marca oponente MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo

que hacen una marcada diferencia enire las mismas. e -

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, vemos que
la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la
bistqueda en el sistema informdtico de marcas tenemos que la marca registrada “MIACASA
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR” registrada en la clase 35 “Tmportacion, exportacion,
comercializacion, abastecimiento a terceros, compra y venta de varios productos, como ejemplo entre
cllos articulos eléctricos y electronicos, de informdtica, de comunicaciones, juguetes, articulos de
gimnasia y deportes, herramientas, menajes de cocina, productos de limpieza, muebles, prendas de
vestrr, calzados, articnlos de pldsticos, de porcelana, Juguetes, alimentas, bebidas, publicidad y gestion
de negoetos comerciales™ ; mientras que la solicitud de registro “K MIAKASA PARTE DE TU
H()C:’J.B. (SLOGAN) Y ETIQUETA” pretende proteger productos de la clase 21,

e?éeciﬁcamcntc: “pequefios aparatos y utensilios que funcionan manualmente para uso
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CESAR
SCHIOCHET SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 21. —

doméstico y culinario” comparacidn os que existe una diferencia respecto a la

bertura de las ¢l s productos v servici i .

En ese sentido, conforme at-articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca
debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende
obtener proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este
sistema implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o servicios que

distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automitica en clases distintas a la registrada, —--

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de
Niza, no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposicidn,
esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas
debidamente justificadas. En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia
pacifica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusion ni de asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referenicia. —----s-mrmrmmmsmmmsscsmsems e

Que, ahondando atin mds en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo claras
diferencias entre los productos por undado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
na se requicre entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya gue los

consumidores no se confundivdn si ambas marcas legan a coexistiven ol mercado™ -—eeeeeeeeeeeeee

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

margas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusion en la mente del consumidor medio al
£

/

! 1
. TGDIC&, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley, 2019. Asuncién. pigs. 104-105.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CESAR
SCHIOCHET SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 21.

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. ste caso, al observar | ructura v el

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

onfusién directa o i ta. Ademis ico objetivo de ¢ rca es clarament

lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado,-——---——co—coeeeemee —-

Que, también cabe sefialar que la marca soliciada K MIAKASA PARTE DE TU
HOGAR (SLOGAN) cuenta, con una etiqueta que posee un disefio distintivo y original que la
diferencia de la marca oponente. Asi podemos hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros
aspectos grificos que hacen que la etiqueta sea tinica y haga la diferencia con la marca del

oponente. Por lo tanto la demanda deviene T R —

Rl MIACASA

Importader y Distribuidor

solicitada oponente

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable v totalmente
distinguible de-a-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
artf_cu}li; 2° de la Ley de marcas n 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
qﬁgf{'nalidad. N . N
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POR, LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CESAR
SCHIOCHET SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 21.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piiblico-consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 513/24 emitido porla

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
dérecho, smmmms e B O R S M

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
MIACASA S.A. contra RIVELINO CESAR SCHIOCHET sobre oposicion al registro
de la marca K MIAKASA PARTE DE HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 21,
Expediente n® 2304860 solicitada por RIVELINO CESAR SCHIOCHET. —-rerreceecee

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites deé la sfg}ﬁcitud de registro de la
marca K MIAKASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) ¥ ETIQUETA clase 21,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR ~“MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CESAR
SCHIOCHET SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 16.

Asuncion, 08 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MIACASA S.A. contra RIVELINO CESAR SCHIOCHET
sobre oposicién al registro de la marca K MIAKASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y
ETIQUETA, clase 16y. e e s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 16, en base a la
marca MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR en la clase 35, por lo que corresponde

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

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

velando siempre por el interés general, —eeeeoemssnoi =

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

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

' Articulo fl.Sr*.'-‘E}-rcEs'rIu de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al uso
exclusivo/de la misma ¥ 4 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contry/quien lesione sus dgrechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otra figno que pueda inducir direera o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
I,Euzlj:]men._m la clase en quJ figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
e
s
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CESAR

SCHIOCHET SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 16.

Resoluciéon D.A.MLL n.

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

pr:caun:[ar 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; v determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas, e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada K MIAKASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y
ETIQUETA y la marca oponente MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

g.TamatiulmEﬂre al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo

que hacen una marcada diferencia entre las mismas. -

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, vemos que
la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la
biisqueda en el sistema informitico de marcas tenemos que la marca registrada “MIACASA
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR” registrada en la clase 35 “Tmportacion, exportacion,
comercializacion, abastecimiento a terceros, compra y venta de varios productos, como ejemplo entre
ellos articulos eléctricos y electronicos; de informdtica, de comunicaciones, Juguetes, articulos de
gimnasia y departes, herramientas, menajes de cocina, productos de limpieza, mucbles, prendas de
vestir, calzados, articulos de pldsticos, de porcelana, juguetes, alimentos, bebidas, publicidad y gestion
de negga‘ar comerciales” ; mientras que la solicirud de registro “K MIAKASA PARTE DE TU
HOGAR {SLDE_&N} Y ETIQUETA" pretende proteger productos de la clase 16,
?é.pe-:iﬁr.:am:m:: pa'lpef, el carton y ciertos productos de estos materiales entre otros™. Con_esta
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CESAR
SCHIOCHET SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 16.

com i) mos que existe una diferencia respecto a la co las clases v los prod

v servicios ofrecidos por las marcas en pugna. i

En ese sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca
debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende
obtener proteccidn, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este
sistema implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o servicios que

distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automitica en clases distintas a la registrada. ----

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

del consumidor promedio en el mercado de referencia, —---——--——-rrreoeemr e

Que, ahondando atin mis en el anilisis, ¢l Dr. Carmelo Madica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo daras
diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
no se requicre entrar a analizar los clementos ortograficos o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundivan si ambas marcas Hegan a coexistir en ef mercado™ ———coeeeeeeeeeeceee

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

.- s

¥ ||I
f MCII_I]'ICJ&, pamcln. Degecho paraguayo de marcas. Edirorial La Ley. 2019. Asuncién. pdgs. 104-105,
| ' {
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CESAR
SCHIOCHET SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR. (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 16.

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y ¢l

ue de los servicios qu

confusidn directa o indirec 1blico objerivo de cada marca es te distinto

lo que elimina cualgquier '

e conflicto en el mercado.

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada K MIAKASA PARTE DE TU
HOGAR. (SLOGAN) cuenta, con una etiqueta que posee un disefio distintivo y original que la
diferencia de la marca oponente. Asi podemos hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros
aspectos grificos que hacen que la etiqueta sea tinica y haga la diferencia con la marca del

oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente —----cceeoceeee -

mj;,!,,sa MIACASA

Importador y Distribuidor

o e el

solicitada oponente

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

Que, esta Rireccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin

/ i:.'rt'.ar riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
| \ |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CESAR

SCHIOCHET SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA K MIAKASA
PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 16.

Resolucion D.A.M.L n.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar ¢l Dictamen n® 512/24 emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asf en
derecho. — e A A

" Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
MIACASA S.A. contra RIVELINO CESAR SCHIOCHET sobre oposicion al registro
de la marca K MIAKASA PARTE DE HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 16,
Expediente n°® 2304858 solicitada por RIVELINO CESAR SCHIOCHET, --—-rs-reeremee-

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de Ja solicitud de rtgﬁ:rn de la

marca K MIAKASA PARTE DE TU HOGAR {SLD_GA}Q} Y ETIQUETA clase 16,

Expediente n® 2304858 solicitada por RIVELINO C]%Sﬁﬂ,' SCHIOCHET .--eeefemecaanaeee
! I 3 1 |

/ J 7
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - B i
|| TR P *‘ e i ‘-_i".
kg el \Y . A S
.-:::.:'A '. -_:'.‘: "".‘.:{Eﬁt\ ; \‘\'._\___\__ = o, S
' & 2 ABGIJADIYI ALVARENGA SUAREZ
: %ol 82 Directora

e Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E
COMERCIO DE CIGARROS LTDA. CONTRA ACTIVA DE REGISTROS DE
AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUDAN” CLASE 01.-

Asuncidn, 08 SEp EI]EE

VISTO:

El expediente caratulado: MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E
COMERCIO DE CIGARROS LTDA. contra ACTIVA DE REGISTROS DE
AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANONIMA sobre oposiciones al
registro de marca “SUDAN" clase 01, Yi - —

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SUDAN",
snllcrtada para la clase 01, en base a la marca XUDACI y SUDAN, en la clase 05 y 34
redpecmment:, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.-rereees - B

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. meeen

" 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 loc 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
ntr?’ signo que pueda lhduclr directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
A

/ ca.ll,ilqujq_ra sea la clase en\que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

SN Pigina 1 de 4




F “1 GOBIERNO pgr | DIRECCION NACIONAL
.# PARAGUAY ' iNrsitcriar

Resolcion DAMLa.>_ [ [ [ 9 b 3

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E
COMERCIO DE CIGARROS LTDA. CONTRA ACTIVA DE REGISTROS DE
AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUDAN” CLASE 01.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas —-emeeeememm o

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “SUDAN" se observa
a simple vista que la misma es indeféctiblemente confundible con las marcas base de oposiciones

XUDACI y SUDAN, 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 bsicas 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 oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Arr. 68 F_ﬁﬂ_del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de dcfér;éa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
np:ﬁicic’&n. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

i !
* un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, ptrmil:iz:ndu que se presuma la veracidad
|
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E
COMERCIO DE CIGARROS LTDA. CONTRA ACTIVA DE REGISTROS DE
AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUDAN” CLASE 01.-

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

procesal, -

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

solicitada para su registro. s -

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

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

interés en sustentar la oposicién, —--——---- S——— S —

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos—que constitwyan wuna reproduccion imitacion, tradwuccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusidn-o nn.yiesgo 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

ﬁ}f_ﬁlm becho rﬂnﬂcﬁ‘.‘}ﬂ_ﬁd J’l;g?;ﬂh. N
/1 |
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E
COMERCIO DE CIGARROS LTDA. CONTRA ACTIVA DE REGISTROS DE
AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANONIMA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUDAN” CLASE 01.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico 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.® 425/15, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho. wareans

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS

LIDA. contra ACTIVA DE REGISTROS DE AGROQUIMICOS Y
FERTILIZANTES SOCIEDAD ANONIMA sobre oposiciones al registro de marca

“SUDAN" clase 01, Expediente n® 731766 solicitada por ACTIVA DE REGISTROS
DE AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANONIMA ---cccoeeeeeeee

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marcg- “SfUi:}ﬁ'N” clase 01,

Expediente n° 731766 solicitada  por ACTIVA DE REGISTRG'E- DE
ﬂGRDQ_UiMICDS Y FERTILIZANTES SGCIEDAD RN(:’NIM&L ------- I

\ |I / /
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, wererfeoeeclonr'c frinssiiscioyl i

| T 4 e

. - /A“-
|

ALVARENGA SUAR_EZ

] xﬁarecmm
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IBAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA. CONTRA OMAR RUBEN JACOBO GIL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CACAUSHOW?” CLASE 30, ----nenev

Asuncidn,

08 SEP 2005
VISTO:

El expediente caratulado: IBAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA. contra OMAR RUBEN JACOBO GIL sobre oposicion al registro de
marca “CACAUSHOW? clase 30, y;----e-r- R

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“CACAUSHOW?™, solicitada para la clase 30, en base a la marca CACAU SHOW en la clase 30

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

confirndibles s s e e e e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ieyj 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. —-—eererrm 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
legislaciéon marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

* Articuld 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 ¢jl.:.l."l¢¢l‘ ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

confra quien lesione sus d:rﬂcl'llus. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

:t}l.fn s;igrm que pueda inducir ta o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
f’:liﬂlqm'ﬁ{:. sea la clase en que Ej:n, siempre que tengan relacidn entre ellos.

‘ | :
II J
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IBAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA. CONTRA OMAR RUBEN JACOBO GIL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CACAUSHOW™ CLASE 30.—-—— —ees

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, —-—-eeo-

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.———-—eeceeeeee - -

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

oposicion CACAU SHOW, 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 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 rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
npﬁsicidn Esto-refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

un desmterv:s del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

d |ﬂ$ hcch-:-s alega&qs por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
/ Procesal. ‘ Ve sl
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  [IBAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA. CONTRA OMAR RUBEN JACOBO GIL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CACAUSHOW” CLASE 30,—----eenv —

- 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—rrmrmms e

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

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. AR

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

INTETEs en SUSLENTAT |8 OPOSICION, 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 reproduccidn fmitacidn, traduccion,
transliteracion o transcripcion total oparcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

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

bu&:tsr ﬁm’ba mnw:'e:ia t.f SEENG” e e e i o b e e e

Qu e, por lo exptesado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Dlrﬂ‘.‘mﬁn considera que H marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

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  IBAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA. CONTRA OMAR RUBEN JACOBO GIL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CACAUSHOW” CLASE 30—

corresponde confirmar el Dictamen n.” 213/25, 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 IBAC -
INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. conrra
OMAR RUBEN JACOBO GIL sobre oposicion al registro de marca “CACAUSHOW”

clase 30, Expediente n® 2317889 solicitada por OMAR RUBEN JACOBO
GIL. vane e i e i

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CACAUSHOW”
clase 30, Expediente n® 2317889 solicitada por UMﬂR RUBEN JACOBO

GIL. : i
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, -/ o 7 Ao
y —
N N
I,II . e ’ '{__,-""-
ALVARENGA/SUAREZ

Directara
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  VIDRIOCAR S.A. CONTRA CONCEITO FRANCHISING E
LICENCIAMENTO LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MY HOME Y ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncisn, 0 8 SEP J02%
VISTO:
El  expediente caratulado: VIDRIOCAR S.A. CONTRA CONCEITO

FRANCHISING E LICENCIAMENTO LTDA. sobre oposicién al registro de marca “MY
HOMEY ETIQUETA” clase 35, y; e -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marea “MY HOME Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca VIDRIO HOME en la clase 19
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

contanidibles ssssssanspunninueaaa g e e R e S &

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

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

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 rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
congra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
; mfu stgnu que pueﬁz inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

: .Luatquuﬂ sea la l:]a.s:"m 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 VIDRIOCAR S.A. CONTRA CONCEITO FRANCHISING E
LICENCIAMENTO LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MY HOME 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 marea. -

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

marea previstas en la Ley de Marcas, - e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “MY HOME Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién VIDRIO HOME, 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 Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 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 .-;'a}egadns por la parte contraria, tal como lo dispone la normartiva

1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA CONCEITO FRANCHISING E
LICENCIAMENTO LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MY HOME Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

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

solicitada para su registro. e et a s st e e e e -

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

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. cor

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 reproduccign smitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, 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 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 signe” ~——-emeemeemmesee

;;-Quc, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Diregcién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

_.ar:mzlléulad_;.s en la Ley n"‘-I 1.294/98 y no relne 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 VIDRIOCAR S.A. CONTRA CONCEITO FRANCHISING E

LICENCIAMENTO LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“MY HOME Y ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 451/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
VIDRIOCAR S.A. contra CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMENTO
LTDA. sobre oposicién al registro de marca “MY HOME Y ETIQUETA” clase 35,

Expediente n° 1974733  solicitada por CONCEITO FRANCHISING E
LICENCIAMENTO LTDJ’L. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mafca “MY HOME Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n°® 1974733 mh:;:;iﬁ por LONCEITD
FRANCHISING E LICENCIAMENTO LTDA -rrerfoeresfr i

/ / :
Articulo 3.- NU’I’IHQUESE por cédula, —4 'II ....... }. ...... J J

\  Directora

on de\Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A
_ LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR. PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA
BILAC S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FENOLIP,
CLASE 05.

Asuncién, 4 1 SEP 2008
VISTO:
El expediente caratulado: PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. contra BILAC. sobre
oposiciones al registro de las marcas FENOLIP, clase 05, y. e
CONSIDERANDO:;

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca FENOLIP
solicitada para la clase 05, en base a las marcas FIBROLIP y FENOSUP en la clase 05

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

confundibles. s

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ir:y] 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

m:iu.swg—de 1a niisma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

ofrg signo que pueda Jhlduclr directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
quiera sea la clase en gue figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A
LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS 5.A. CONTRA
BILAC S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FENOLIP,
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

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, al realizar un andlisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada FENOLIP y las marcas oponentes FIBROLIP y
FENOSUP presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que

permite establecer una clara diferenciacién entre ambas denominaciones. s

Que, entre las marcas en pugna: FE/NO/LIP (solicitada) vs. FI/BRO/LIP - FE/NO/SUP
(oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéricas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacion mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo as{
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da
la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrdn coexistir pacificamente en el

mercado.

/" Que, sibien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no
es lu suﬁcmnrerpent: s:gnrﬁcauw como para inducir una confusion en el piblico
j cuﬁsutnldnr "I -
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A
LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA
BILAC S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FENOLIP,
CLASE 05.

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

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

junto, sin artificiales desmem i ma sucesiva v no simuledn tado que

arroje la visién en conj io que debe primar a | si existe

sibilidad d i ismas. 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, —---e--- -

Que, es pertinente sefialar que, si bien las denominaciones en anilisis de la primera
oposicidn presentan cierta semejanza estructural al compartir el sufijo LIP, la diferenciacién que
aportan sus raices FENO - FIBRO resulta determinante para disminuir el riesgo de confusion
directa entre los signos, como asf también en la segunda oposicién al compartir prefijo FENO ,
en sus terminaciones LIP - SUP, las diferenciaciones son muy visibles. En efecto, las particulas
finales LIP y SUP otorgan a cada marca una identidad fonética, grifica y conceptual propia, lo
que permite al consumidor distinguirlas con relativa facilidad. Esta diferenciacién cobra ain
mayor relevancia cuando se consideran las posibles variaciones en cuanto a la presentacién
comercial, la composicién de los productos y las finalidades terapéuticas especificas, factores que
contribuyen a reducir la posibilidad de asociacién indebida en el mercado y, en consecuencia,
permiten vislumbrar la viabilidad de su coexistencia marcaria sin menoscabo a los derechos de las

partes involucradas, - oo

Que, también es importante destacar la situacion particular de los productos
comprendidos-.en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como
fq,(ﬁzacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza

fjul.' su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un andlisis minucioso y detallado en cada solicitud de

f ."regisrm, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y
: I I
' 1 i
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A
LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA

BILAC S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FENOLIP,
CLASE 05.

farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificacién en esta clase refleje
adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el dmbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnologfas.—— i

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

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

entre las mismas. e e e

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 vision en su confjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su wunidad fonética y

grifica™. — s o

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

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

Henen elementos g las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de parte:

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

f 1
¥ | g
r

*f'[;lﬁ- F:mir"l._tlcz Novoa - #ndam:nms de Derecho de Mareas - pig. 199.
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POR. LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A
LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA
BILAC S5.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FENOLIP,
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 indispensables para el registro de una marca.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 286 /25 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

BB 0 a0 P PSPt i i i i

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por PROMEPAR S5.A. Y FARMEDIS S.A. sobre oposiciones al regist}c"d_e la marca
FENOLIP clase 05, Expediente n® 1926018 solicitada por BILAG"S.A

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de If Sﬂlllﬁlmd de regjs ro de la
marca FENOLIP clase 05, Expediente n° 132@18 aulicrtada por /BILAC

S.A. .
1|: | || / F‘--._.H .|
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédrplq.r

{ ;

Dm:cmn

\Dlrz '}y'de Asuntos Marcarios Litigiosos

“ _::rli-ﬂ :_"_,

Pigina 5de §



GOBIERNO pgp | PIRECCION NACIONAI
# PARAGUAY | Nriscriar

tesstosinpasizas 0 00967

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIO X S.A.1.C. CONTRA BIOX SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA B BIOX DISTRIBUIDORA DE
INSUMOS MEDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncidn, 19 SEP 2[]25
VISTO:
El expediente caratulado: BIO X §.A.1.C. contra BIOX SOCIEDAD ANONIMA sobre

oposicién al registro de la marca B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y
DEPORTIVO Y ETIQUETA, clase 35 y. s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca B BIOX
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, solicitada
para la clase 35, en base a la marca BIO X en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccion

determinar si las marcas son o no confundibles. —

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

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

velando siempre por el interés general. i

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

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

/ Artf:ul? 15°.- Enaistm di una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiyé de la misma yra cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cnnujglﬁtn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

sigrie, que pueda indudir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

.
|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIO X $.A.LC. CONTRA BIOX SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA B BIOX DISTRIBUIDORA DE
INSUMOS MEDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas, oo

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y
DEPORTIVO Y ETIQUETA y la marca oponente BIO X gramaticalmente al primer golpe de
vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia

entre las mismas. -

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca
oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la bisqueda en el
sistema informdtico de marcas tenemos que la marca registrada “BIO X registrada en la clase 35
“Importacidn, exportacion, comercializacion de productos derivados de procesos fermentativos en

linea bumana, animal y vegetal y sus derivados bioguimicos, guimicos y fertilizantes” ; mientras
que la solicitud de registro “B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y
DEPORTIVO Y ETIQUETA” pretende proteger servicios de la clase 35. especificamente:

“Comercializacion de insumos médicos y articulos deportives”, Con esta comparacién vemos que

Fugml - N
2 L
._.

En ese scnndh, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
..-"nuq'sl:m i,'istcma el pn}mpm del Sistema Uniclase, ¢l cual establece que cada solicitud de marca
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIO X 5.A.LC. CONTRA BIOX SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA B BIOX DISTRIBUIDORA DE
INSUMOS MEDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, CLASE 35.

debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) y los diferentes tipos de
servicios en este caso, en la cual se pretende obtener proteccién, siendo necesario un registro
independiente por cada clase de interés. Este sistema implica una segmentacién del mercado en
funcién de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una proteccién

auromdtica en clases distintas a la registrada, —- P P PR

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

directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia. -

Que, ahondando ain mds en el anilisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo claras
diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,

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

consumidores no se confundird si ambas marcas llegan a coexistiv en el mercado™

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

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

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura v el
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BIO X S.A.LC. CONTRA BIOX SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA B BIOX DISTRIBUIDORA DE
INSUMOS MEDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada B BIOX DISTRIBUIDORA DE
INSUMOS MEDICOS Y DEPORTIVO cuenta, con una etiqueta que posee un disefio
distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Asi podemos hacer énfasis al
visualizar la tipografia u otros aspectos grificos que hacen que la etiqueta sea tinica y haga la
diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la  demanda deviene

T L ———

th .

BIO X - DENOMINATIVA

solicitada oponente

Que, s¢ 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 intursa 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. S e S A DA E oS Ps

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear pﬁ.sgu de confusién al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
th:r}aénms dil"‘erenci'hﬁlﬂrns necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

\

-"#irr*m-cedmte, -:ﬂnsec'Tt:nttm:nt:, corresponde confirmar el Dictamen n® 287/25 emitido por la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
. ACCION DEDUCIDA POR BIO X S.A.I.C. CONTRA BIOX SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA B BIOX DISTRIBUIDORA DE
INSUMOS MEDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, CLASE 35.

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho.--ees-n- T

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
BIO X S.A.LC. contra BIOX SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de la
marca B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y DEPORTIVO Y
ETIQUETA clase 35, Expediente n® 24112597 solicitada por BIOX SOCIEDAD
ANONIMA. - —

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS Y DEPORTIVO Y
ETIQUETA clase 35, Expediente n® 24112597 salicitada por BIOX SOCIEDAD
ANONIMA. e :

- e sEsrersaass

'8 |I. . |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. _,J__ { - !:I /_____’__.../ - |
1 ,_'.r") ,/: };-"-"N
A

| ALVARENGA SUAREZ

Directora
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY SA. Y
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA
FARMEDIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TELMAX,
CLASE 05.

Asuncién, ‘l 1 SEP 21]25
VISTO:

El expediente caratulado: _LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY SA. Y
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S$.A. contra FARMEDIS S.A.,
sobre oposiciones al registro de la marca TELMAX, clase 05, y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca TELMAX
solicitada para la clase 05, en base a las marcas TOLMEX y TELXUS en la clase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. T ————..

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, sc¢ 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 ¥ a ejercer ante los Srganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrg quien lesione ;hg derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
9/signo que pueda ingucir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
ui:m"sﬁ:a la clase en I1l:|u1: figuren, ;i::rnpr: que tengan relacidn entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY SA. Y
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA
FARMEDIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TELMAX,
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 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. oo e s s aeae

Que, entre las marcas en pugna: TELMAX (solicitada) vs. TOLMEX y TELXUS
(oponentes), 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 aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos
dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacificamente en el

mercado. =

Que, al realizar el andlisis comparativo entre las denominaciones TEL/MAX y TOL/MEX
- TEL/XUS, se observa que las mismas presentan diferencias fonéticas, grificas y estructurales
relevantes.. Estas variaciones permiten que los consumidores identifiquen cada signo de manera
independiente, reduciendo significativamente el riesgo de confusién o asociacién indebida en el

PRrTe Lo Te o T ——— - e [P e S

AQue, si “bien se aprecia una cierta similirud fonética entre las marcas en pugnas, dicha
similitud no es 1o, suficientemente significativa como para inducir una confusién en el publico
i géﬁfumidnr. - —ee -
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. Y
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA
FARMEDIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TELMAX,
CLASE 05.

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

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

conjunto, sin artificiales desmembracion sucesiva v no simul ltado que

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

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

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

Qt]:, en cfectu, 5] bj

mm&mdumuﬂ&mumdwmﬂmﬁm y en ninglin momento pﬂdrﬁn

acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al elemento

comin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente

como para el conjunto absorba la parte comtin con la marca registrada.

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

existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

i i i i que es otro punto a
tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusién directa o indirecta en el

mismo. - < TR

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

tienen élemcn s ue las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes

%

f_-s no i un im imento el i Nueva marca, siempre que

) !

/incluya agros ;I;mm% capaces de integrar un conjunto.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCFEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. Y
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA
FARMEDIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TELMAX,
CLASE 05.

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

entre las mismas, Ly

Que, en consecuencia, las diferencias en la extension, fonética, terminacion, especificidad
conceptual e impresién global permiten afirmar que TELMAX y TOLMEX - TELXUS, poseen
identidades marcarias claramente diferenciadas. Estas diferencias sustanciales reducen de manera

significativa la posibilidad de que el-publico confunda o relacione erréneamente ambaos signos,

permitiendo que convivan sin interferencias en el émbito comercial. —~-

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

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

originalidad. —

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

de una marca. - s

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
uczp"ﬁtsgu. de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
:I'Fr';ﬁ[}tm diﬁ:réh-:.iadnrﬁs necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
. ifnpméé?ente, congecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 270/23 emitido porla

/
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. Y
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA
FARMEDIS S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA TELMAX,
CLASE 05.

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder asi en

derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a la acciones deducidas
por LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. Y VICENTE SCAVONE &
CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra FARMEDIS S.A.sobre oposicién al
registro de la marca TELMAX, clase 05, Expediente n® 1850362 solicitada por
FARMEDIS 5.A. -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca TELMAX clase 05, Expediente n® 1850362 sdlicitada por FARMEDIS
R — - N AY -\ |

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, —L—t--...

IYI ALV. IGA SUAREZ
- =) Disectora -
de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR_GRUPO MBARETE S.A. CONTRA ATLAS
INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MBARETE, CLASE 11.

Asuncion, ] ] CEP 2005
VISTO:
El expediente caratulado: GRUPO MBARETE S.A. contra ATLAS INDUSTRIA DE
ELETRODOMESTICOS LTDA. sobre oposicidn al registro de la marca MBARETE clase 11,
ot

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MBARETE,
solicitada para la clase 11, en base ala marca MBARETE en la clase 35, por lo que corresponde a

esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles.--———--——----

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular el derecho al uso
exclusivo d.: la-misma y a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
Contra qmcn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro- ?(gqo que pueda mdumr directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
g{lﬂ/ﬁmua i{i la clase enique 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 GRUPO MBARFTE S.A. CONTRA ATLAS
INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MBARETE, CLASE 11. -

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

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MBARETE registrada en la clase 35
protege servicios tales como: “Servicios de la clase 35, importacion, exportacidn, representacion,
comercializacion y venta de SALES MINERALES PARA EL CONSUMO DE GANADO
(PROTEINADO)". Por otro lado, la marca solicitada MBARETE en la clase 11, protege
productos: “hernos [aparatos de cocinaf; estufas [aparatos de calefaccidn]”. La diferencia de los

sectores y la naturaleza Wmmﬁw

ambas marcas

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

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

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

MB&RE'I'I: oponente en la clase 35, se enfoca en

scwmm d: comercializacién de sales minerales entre otros, mientras que MBARETE solicitada
en ]afr:lase 11, ﬂxi mds orientada hacia productos y aparatos de cocina, lo cual refuerza atin mds

la diferenciacién r};tr: ambas marcas. Ademds, el publico objetivo de cada marca es claramente

sl:l.m,::-, lo que eli ina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA ATLAS
INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LIDA. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MBARETE, CLASE 11.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas en pugna, debido
especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las
mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por

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

pueden eventualmente justificar su rechazo. P—

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la

clase 35 y 11 podria perjudicar los intereses del consumidor o generar confusion en el mercado.

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

su convivencia sin generar riesgos de confusidn o asociacion errénea.

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

Que, la marca solicitada redine las condiciones basicas esenciales que la ley requiere comoy

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

de UNa MATCA. —rereemmemre e

) ﬁ.e‘ Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
cr::l,-f' ﬁ;sgﬂ de ::I::-nﬁilsidn al plblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

:ic_fncntﬁas diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicidn deducida deviene
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA ATLAS

INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA MBARETE, CLASE 11.

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 476/24 emitido por la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GRUPO MBARETE S.A. contra ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS
LTDA. sobre oposicién al registro de la marca MBARETE clase 11, Expediente n°

2245383 solicitada por ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS
LTDA. s Wi

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de I;r‘sf.nlicirud de rcg;‘stm de la
marca MBARETE  clase 11, Expediente n° 224'5333 scrl!hll:idz por | ATLAS

INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA, | — ,s.
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. | \\H I"r*’ ,}»_ B
T L - ) g Ill. jfl - f" .,
""._ ) L b}
ALVARENGA SUAREZ

Directora
x_mnms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. Y SANTA
BARBARA POLO & RACQUET CLUB CONTRA KEMSA CISA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SANTA BARBARA POLO &
RACQUET CLUB Y ETIQUETA” CLASE 35.

,. Asuncidn, 11 SEp 2[]25

VISTO:

El expediente caratulado: THE POLO/LAUREN COMPANY LP. Y SANTA
BARBARA POLO & RACQUET CLUB contra KEMSA CISA sobre oposiciones al registro
de marca “SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA" clase 35,

i - .

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SANTA
BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a
las marcas, “POLO, POLO BY RALPH LAUREN, POLO Y ETIQUETA y MARCA
EXTRANJERA Y NOMBRE COMERCIAL en la clase 25 y 35 respectivamente, 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

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

velando siempre por el interés general. - o =

) ﬂrti-:ulg,lﬁ""'::ﬂ-ﬁgisfra de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso

exclusive’ de la misma y a\g‘:n::r ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contry quien lesione sus derechos. Asimismo coneede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
OtFo bi g'rﬂ?uc pueda [nd;c[: directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

uiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. Y SANTA
BARBARA POLO & RACQUET CLUB CONTRA KEMSA CISA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SANTA BARBARA POLO &
RACQUET CLUB Y ETIQUETA” CLASE 35.-

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

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

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 oo oo

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “SANTA BARBARA
POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones, POLO, POLO BY RALPH
LAUREN, POLO Y ETIQUETA y MARCA EXTRANJERA Y NOMBRE COMERCIAL 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 idéntidad, 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
plazalegal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
68 y 69 del C\PC La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

&:ﬁ:nsa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la

oposicién. Esto rr:ﬁ];r'm la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS

" ACCIONES DEDUCIDAS POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. Y SANTA

BARBARA POLO & RACQUET CLUB CONTRA KEMSA CISA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SANTA BARBARA POLO &
RACQUET CLUB Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

procesal.—--—- S

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

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

solicitada para su registro. .

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

ue, en consecuencia, v conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
Y P Re

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

interés en sustentar la oposicién.

Que, en tl 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 podrnd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
pmdmw'ii servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
mﬂﬁ;awn o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad

_,-dﬂ/ﬂgpa o la r.f.:!mn’mdr st _ﬁm d:mm:m cualguiera sea la manera o medio por el cual se

balbiese becho conocido nf,' RO e =
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. Y SANTA
BARBARA POLO & RACQUET CLUB CONTRA KEMSA CISA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SANTA BARBARA POLO &
RACQUET CLUB Y ETIQUETA” CLASE 35,

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marea 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.® 87/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las

opoesiciones deducidas por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
THE POLO/LAUREN COMPANY LP. Y SANTA BARBARA POLO &
RACQUET CLUB contra KEMSA CISA sobre oposiciones al registro de marca
“SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA" clase 35,
Expediente n® 1240964 solicitada por KEMSA CISA.

Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “SANTA BARBAR A
POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 1240964 solicitada
por KEMSA CISA —— naes II,' - PR
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CHINARESOURCES SNOW BREWERY (LIAQO NING)
COMPANY LIMITED CONTRA AUTOTERRA S.R.L. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “SNOW Y ETIQUETA EN COLORES” CLASE
35.

Asuncién, 4 1 ofp 2005
VISTO:

El expediente caratulado: CHINARESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING)
COMPANY LIMITED contra AUTOTERRA S5.R.L. sobre oposicion al registro de marca
“SNOW Y ETIQUETA EN COLORES” clase 35, y; SR -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SNOW Y
ETIQUETA EN COLORES”, solicitada para la clase 35, en base a la marca XUEHUASNOW

en la clase 32 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidon determinar si las marcas

son o no confundibles. = e

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

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

velando siempre por el interés general. ik =

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

' Art:'ml.ﬂ/lﬁ";*-E]_ registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivel de la misma.y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
m_lt.lﬂffqt}_im lesione sus\derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
tro Figﬁu que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios

[cualquiera n:f la clase en gue figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

7
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CHINARESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING)
COMPANY LIMITED CONTRA AUTOTERRA S.R.L. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “SNOW Y ETIQUETA EN COLORES" CLASE
35.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. S ca

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “SNOW Y
ETIQUETA EN COLORES” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca XUEHUASNOW base de oposicion, se percibe que entre las mismas

existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual. S -

Que, resulta evidente la identidad, por 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 oposicidn dentro del
plazu.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 enciempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
qpus,ii_?idn. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
/un Iécsih{.erés 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 CHINARESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING)
COMPANY LIMITED CONTRA AUTOTERRA S.R.L. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “SNOW Y ETIQUETA EN COLORES” CLASE
35.

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

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 apritud de la marca
solicitada para su registro. S -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacidn/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. wraeees

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

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

interds en sustentar la oposicidn.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusiin 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
j ¢ becho conots o el signa”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CHINARESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING)
COMPANY LIMITED CONTRA AUTOTERRA S.R.L. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “SNOW Y ETIQUETA EN COLORES” CLASE
35.

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

corresponde revocar el Dictamen n.® 236/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR. procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CHINARESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED
contra. AUTOTERRA SR.L. sobre oposicién al registro de marca “SNOW Y
ETIQUETA EN COLORES" clase 35, Expediente n® 1345615 solicitada por
AUTOTERRAS.R.L. -

Articulo2.- RECHAZAR h solicitud de registro dé la marca “SNOW Y
ETIQUETA EN COLORES" clase 35, Eprdlﬁntt“ n° 1345615 sblicitada por

AUTOTERRASR.L.. f - }
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. "__,':_-rx,_ //
4 ‘x\. /I'H_\\\—/_\‘-‘_
Y1 &vﬂm&i"wﬁm
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTEPAY” CLASE 09.

Asuncidn, 11 SEP 2075
VISTO:

El expediente caratulado: SERTEC S.R.L. contra ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI sobre oposicion al registro de marca “SERTEPAY” clase 09,

}F‘; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SERTEPAY”,
solicitada para la clase 09, en base a la marca SERTEC en la clase 09 respectivamente, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el 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 restrieciones para el registro de una marca; es decir, dichas

' Articulo-¥5%+El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su drular el derecho al uso

m:lu;.:‘i'o de la misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

otfe-signo que pueda ﬁ}ducir directa o indirectamente 1 confusidn o asociacion entre los productos o servicios
/ ctialquiera sea la clase en'que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTEPAY” CLASE 09.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que 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 desvirtud los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desi nterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de J}t’:;s 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 SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTEPAY” CLASE 09.

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

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn. weeeee

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, traducciin,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocide en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cealquicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. : o

Qu: por 1:) tgprcsadn y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

Dir:cc}&n considera que*: marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

I,u‘esupi,r'lad:.s \fn la Ley n

| 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que

. J R \/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTEPAY” CLASE 09.

corresponde revocar el Dictamen n.* 49/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. = =

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SERTEC S.R.L. contra ANDRES ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI
sobre oposicién al registro de marca “SERTEPAY” clase 09, Expediente n® 2142599
solicitada por ANDRES ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI. —----emoemeemvee -

Articulo 2,- RECHAZAR la solicitud de registro de la mn’r/ca “SERTEPAY? clase 09,
Expediente n® 2142559 solicitada por ANDRES ENTDI/’JIGKMANUEL AAXEVEDD
BARLARI. ! :

Articulo 3,- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTESOFT” CLASE 42.

Asuncién, 11 SEP 2005
VISTO:

El expediente caratulado: SERTEC S.R.L. contra ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI sobre uﬁnsiciﬁn al registro de marca “SERTESOFT™ clase 42,

}r;_____,_ ,,,,,,,

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“SERTESOFT”, solicitada para la clase 42, en base a la marca SERTEC en la clase 42
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
CONFUNAIDES. < e

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. - il

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

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

un:lusifjrﬂc la mismia.y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contrg quien lesione sus'derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier

/ btfgiﬂ_@u que pueda indﬁfir directa o indirectamente a confusitn o asociacién entre los productos o servicios
I,-" cu;]qu};{a sea la clase en qui 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 SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTESOFT” 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 puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “SERTESOFT” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion SERTEC, 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 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
oposicidn. 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 }ﬁs hechos “alegados por la parte contraria, ral como lo dispone la normativa

R T
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTESOFT” CLASE 42,

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

solicitada para su registro, =

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

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

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

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

interds en sustentar |2 OPoOSiCION. — mrmrmmes s 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
FEgIstrarse come marcas los Signos que constituyan una reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracin o transcripcidn total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del ;:;ibﬁm, que pertenece a un tevcero, 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 signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocido el signo”.

Que, porlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Dm:c’ﬁén considera’ que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
/es uladas en la I.Cﬁ n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTESOFT” CLASE 42.

corresponde revocar el Dictamen n.” 48/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicidn deducida por corresponder asi en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SERTEC S.R.L. contra ANDRES ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI
sobre oposicidn al registro de marca “SERTESOFT” clase 42, Expediente n® 2144558
solicitada por ANDRES ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARL----recreereeece-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “SERTECQP” clase
42, Expediente n® 2144558 solicitada por ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARL. e e |

. Directora
160 c}r\ﬂsuntus Marcarios Litigiosos

\

- \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTECOP” CLASE 09,

Asuncien, 11 SEP 05
~ VISTO:

El expcd.ientt caratulado: SERTEC S.R.L. contra ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI sobre oposicién al registro de marca “SERTECOP" clase 09,

i

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SERTECOP”,
solicitada para la clase 09, en base a la marca SERTEC en la clase 09 respectivamente, por lo que

corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles.-——-m-memeeeeeeeee.

Que, en uso de las atribuciones :::-tprgadzs por la Ie:,r' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

' Articule ¥3°~El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivd de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otgb-signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
2 salquiera s¢a la clase en lque 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 SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTECOP” 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 puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-------ceceeeee or

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

prcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. e

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

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

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

de !m},l‘i:::hus-"'a]g:gadns por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

gmm;ﬁl, -

-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL

ACEVEDO BARLARI SOBRE- OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTECOP" CLASE 09.

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “”
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 ¢l presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de
interés en sustentar la oposicién.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los ::;g—na.r‘-que constituyan wna reproduccion fmitacion, traduccion,
transliteraciin 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 apligue el signo, cuando su wso 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
hubiese becho conocido el signo”. -

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

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

E5 1Pl‘.’rl',1da.5. en IQHLey n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

A
e S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRES ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“SERTECOP” CLASE 09.

corresponde revocar el Dictamen n.® 50/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
oposicion deducida por corresponder asi en derecho. - i

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

- Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
SERTEC S.R.L. contra ANDRES ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI
sobre oposicién al registro de marca “SERTECOP” clase 09, Expediente n® 2142600
solicitada por ANDRES ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI-—-reerereeereeee

Articulo 2.- RECHAZAR a solicitud de registro de la fharca “SERTECOP” clase
09, Expediente n® 2142600 solicitada por MBJ:& Awmmox MANUEL
ACEVEDO BARLARI, Forfereaaeny T—

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

. Directora
n d¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR JEAN CACHAREL CONTRA CHADI TAMER WAKED
DARWICH SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CACHAREL Y
ETIQUETA” CLASE 25.

VISTO:

El expediente caratulado: JEAN CACHAREL contra CHADI TAMER WAKED

“DARWICH sobre opasicidn al registro de marca “CACHAREL Y ETIQUETA” clase 25, y;——

CONSIDERANDO:

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

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 |E}?[ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marca, sc debe considerar que

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

velando siempre por el interés generti; - 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

" Articplo 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 4 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ml}.lra guien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
aq‘a signo que pueda 1ndu:"ir directa o indirectamente a confusién o asaciacidon entre los productos o servicios
cuﬂlqu:eu sl la clase en qud 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 JEAN CACHARFL CONTRA CHADI TAMER WAKED
DARWICH SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CACHAREL Y
ETIQUETA” CLASE 25.

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

. precauu:iar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marea, -———eeeee

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marca-.n'n entre la denominacién solicitada “CACHAREL Y
ETIQUETA” se observa a simple wista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion CACHAREL, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen  pricticamente  idénticas en  los  planos  fonético,  visual y

mnccptual.m ..................................

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd 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 dempo 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 desinrerés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
: :ic I,-"Ilus hechos “alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

Ll 0 8 8 i e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR JEAN CACHAREL CONTRA CHADI TAMER WAKED
DARWICH SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CACHAREL Y
ETIQUETA” CLASE 25.

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

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

solicitada para su registro. S— 5 S

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién 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.--=--srm-ssessmomncres

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 Oposicin. —-s-ereeemmmsm e

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

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

hubiese hecho conocido el signo”. S

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

/Direccién consideta que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
“j estipuladas en la n” 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
il !

.'! \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR JEAN CACHAREL CONTRA CHADI TAMER WAKED
DARWICH SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CACHAREL Y
ETIQUETA” CLASE 25.

corresponde confirmar ¢l Dictamen n.” 169/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

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 accidn deducida por JEAN
CACHAREL contra CHADI TAMER WAKED DARWICH sobre oposicion al
registro de marca “CACHAREL Y ETIQUETA” clase 25, Expediente n® 1891939
solicitada por CHADI TAMER WAKED DARWICH -

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro dg;flé marca “CACHAREL Y
ETIQUETA” clase 25, Expediente n® 1891939 solicitadapor CHADI TAMER WAKED
DARWICH. |

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. == '.:

F 4 1 B

_x_‘“" Diirectora
Direccion d;\:‘%sunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA ZAHWE JAAFAR
NEHME SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WMARK
PROFESSIONAL Y ETIQUETA”, CLASE 08, -

Asuncién, 19 crp 95

VISTO:

El expediente caratulado: MOHAMAD RACHED HIJAZI contra ZAHWE JAAFAR
NEHME sobre oposicién al registro de marca “WMARK PROFESSIONAL Y ETIQUETA”

clase 08, y; e S ——— -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “WMARK
PROFESSIONAL Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 08, en base a la marca WMARK en la
clase 08 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o

no confundibles.------ = o

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

velando siempre por el interés general. 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
exclusivo de-la- misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
Lmilr-}/qmcn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
m'm;rﬂglm que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
:uq[qulcra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,

,'J/)
”~
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA ZAHWE JAAFAR
NEHME SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WMARK
PROFESSIONAL Y ETIQUETA”, CLASE 08.

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 Marci, -

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 trimire 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

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

hacen pricricamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.----—-—-—rommereerecers

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

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

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

de los hechosalegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normariva

e :
procesal. - - S — s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA ZAHWE JAAFAR
NEHME SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WMARK
PROFESSIONAL Y ETIQUETA”, CLASE 08, ;

ue, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorea
P g

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
asociacidén/confusién de marcas. La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen

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

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

interés en sustentar la oposicion. - -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion  imitacidn, traducciin,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblica, que pertenece a un tercero, enalesquiera gue sean los
productos o servicios a los gue se apligue el signo, cwando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoviedad

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

bubtese hecho conocido el signo”. -

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

Dirq;r:ian considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
:s_g}j'iﬁuladas en la Ix}r n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
. Il.' i ) I|I
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA ZAHWE JAAFAR
NEHME SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WMARK
PROFESSIONAL Y ETIQUETA”, CLASE 08,

corresponde confirmar ¢l Dictamen n.” 479/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. e e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MOHAMAD RACHED HIJAZI contra ZAHWE JAAFAR NEHME sobre oposicién
‘al registro de marca “WMARK PROFESSIONAL Y ETIQUETA” cla&e 08, Enpcdlente
n® 2164205 solicitada por ZAHWE JAAFAR NEHME .——remeeenees o

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de regisro de 4 marca “WMARK
PROFESSIONAL Y ETIQUETA" clase 08, Expcd‘ iente n“.-?lﬁ@ﬂ?: solicitada pnr
ZAHWE JAAFAR NEHME. ooeereoeoemeeoreerrer | / } ; |
B /

Articulo 3.- NﬂTlFfQUESEpurcédulm Ir": 'T': | e e
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