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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GAP (ITM) INC CONTRA WILLIAN ANTOLIN
GUILLEN FLORES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GAP
TRAINING Y ETIQUETA, CLASE 41.

Asuncidn, 1 [ SEP EUEE
VISTO:

_ El expediente caratulado: GAP (ITM) INC contra WILLIAN ANTOLIN GUILLEN
FLORES sobre oposicién al registro de la marca GAP TRAINING Y ETIQUETA clase 41, y.—

: CONSIDERANDO:
Que, se promueve npnﬁicidn contra la solicitud de registro de la marca GAP
TRAINING Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a la marca GAP en la clase 35,

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

confundibles.----- s

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

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

' Articule 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 4 su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo. que pueda 1niuc|r directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los producros o servicios
cFMUfﬁm la clase en qth: higuren, siemspre 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 GAP (ITM) INC CONTRA WILLIAN ANTOLIN
GUILLEN FLORES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GAP
TRAINING Y ETIQUETA, CLASE 41.

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

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

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca GAP registrada en la clase 35 protege servicios tales
como: “Servicios de comercio minorista en el sector del vestido,calzado,sombreria,accesorios de
vestirel diserio de prendas de vestiv,bolsos,articulos de cuero,maletas.equipage,joyas,relojes,gafas y
gafas de sol,juguetes,fucgos y equipos deportivos, accesorios para el cabello,cosméticos”. Por otro lado,
la marca solicitada GAP TRAINING en la clase 41, protege servicios: “Servicios de empresarios
en la organizacion de eventos sociales y ewlturales, actividades recreativas; ovganizacion de concursos
comao actividades educativas o recreativas, competencias deportivas, alguiler para eventos sociales y
culturales, instalaciones recreativas, servicios culturales, educativos ¥ recreativas de galerias de arte;
servicios de campamentos de vacaciones; cronometraje de eventos deportivos; explotacion de juegos de
azar, explotacion de instalaciones deportivos; organizacion de bailes, adiestramientos, formacidn,
acompaniamicnto, capacitacion para el desarrollo deportivo y personal de deportistas”. La diferencia

e los sector za de los servicios es signi iva, lo que permite co i

erar confusion entre |

Qm:',"cunf‘ﬂmj_:e a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos

-nargas, es necesario anglizar si existe un riesgo de confusién en la mente del consumidor medio al

/ ;u}quiri't los productos 'psenricins que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura v ¢l
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GAP (ITM) INC CONTRA WILLIAN ANTOLIN
GUILLEN FLORES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GAP
TRAINING Y ETIQUETA, CLASE 41.

enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de
confusidn directa o indirecta. Ademds, el piiblico objetivo de cada marca es claramente distinto,

lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.———--mreemeee

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas GAP TRAINING,
solicitada en la clase 41, y GAP, registrada en la clase 35, debido especialmente a la diferente
naturaleza de los servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los
requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se
encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su

rechazo. e

-

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

distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automdrica 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 oposicion,
esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas
debidamente justificadas. En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia
pacifica de-ambas marcas, al no generarse riesgo de confusién ni de asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia. -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GAP (ITM) INC CONTRA WILLIAN ANTOLIN
GUILLEN FLORES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GAP
TRAINING Y ETIQUETA, CLASE 41.

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

conssmidores no se confundirvdn si ambas marcas legan a coexistir en el mercado™ ———eeeeeee

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

su convivencia sin generar riesgos de confusion o asociacidn errdnea.------

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 redne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.-—----- . =2

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

de una marca, T R At el

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

elementos dlﬁertntuclcres necesarios para su registro, por lo que la oposicidn deducida deviene

Vel Hiﬂﬂ{_ﬂﬂ, Carmelo. Detecha paraguayo de marcas. Editorial 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 GAP (ITM) INC CONTRA WILLIAN ANTOLIN
GUILLEN FLORES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA GAP
TRAINING Y ETIQUETA, CLASE 41.

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 280/25 emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicidn deducida por corresponder asf en

derecho,---- e i i
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GAP (ITM) INC contra WILLIAN ANTOLIN GUILLEN FLORES sobre oposicién
al registro de la marca GAP TRAINING Y ETIQUETA clase4T, E:{.Pﬂdltntt n’
2409961 solicitada por WILLIAN ANTOLIN GUILLEN FL(}FLES ——-— -----------

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites dg/Ia solicitud de I‘CEH'IHD de la
marca GAP TRAINING Y ETIQUETA clase 41, I:.xpatilfnl:c n EA!JEJ%] snllcitada por

WILLIAN ANTOLIN GUILLEN FLORES. - forereipenferreveeres y.
- Y o .
Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédylf. = ==-c—toome %,,/ -
Fi 1"'. ! il o ST N A /!
{
(= Aﬁ‘ﬁj mwm;{ﬁauﬁm
H. Directora :

N Direccién dqﬂsuntm Marcarios Litigiosos

\
\
"I
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA” CLASE 41.

=

- Asuncién, 1] SEP 2008

VISTO:

El expediente cararulado: CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA
EXPERIMENTACION AGROPECUARIA - CEA contra INSTITUTO DE
CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE
S.A.) sobre oposicion al registro de marca “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA” clase 41, Yi-=- - e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CEA CENTRO
DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA?, solicitada para la clase 41, en base a la
marca  CEA  CONSORCIO DE GANADEROS PARA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA en la clase 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles. - —

Que, en uso de las atribuciofies ororgadas por la le]rl a esta dependencia administrativa, al

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

" 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 ¢jercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrd/quien lesione sus -:Iemchm Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otro mgno que pueda mductrﬁnn—.cm o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cu:lj!]m:ra sea la clase en qu:; ﬁgun:n, 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 CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA” CLASE 41.

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

gt pa &
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, —--—o

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-——remeeeeec e 2 -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “CEA CENTRO DE
EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion CEA CONSORCIO DE
GANADEROS PARA EXPERIMENTACION AGROPECUARIA, se percibe que entre las
mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

e L B o

" Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccion considera que la marca

su;i’i:it:_.lda no reiing las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

y qﬁw&ad,_ﬁpecialidaﬂ y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca, --—--
I3 | I‘.‘III !
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA CGONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA” CLASE 41.

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 Arr. 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
oposicidn. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

procesal. e e R A

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.-- s i

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. R

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 su stentar la oposicidn, ---—--- P
__',»-’f Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
lf.-”la;i:rohibi::’iones establegidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podnd

/ .l;.‘t‘gl'.ffrﬂm pmo  marcas {os Sgnes gue constiiuyan una repmdumﬁn emitacion, traduccion,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA” CLASE 41.

transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los gue se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

buebiese hecho conocido el s:"gm”, — —

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.® 244/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicidén 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
CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA contra INSTITUTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) sobre

" _oposicidn'al registro de marca “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA
/Y ETIQUETA” clase 41, Expediente n® 1924584 solicitada por INSTITUTO DE
/ CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA
| N(INCADE i e

\ L / A &
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADFROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A) SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA” CLASE 41.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CEA CENTRO DE
EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA” clase 41, Expediente n? 1924584
solicitada por INSTITUTO DE Chﬂmmﬂcﬁw Y DESARROLLO
EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA {mcwf S. a,} Snb—

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -+ .

..-f-’ \
"
11

ALvm hsukaﬁz
Directora
Direc:!-:in t Asuntos M:n:anas Litlgmsns
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA” CLASE 42,

Asuncion, e
17 SEP 2055
VISTO:
El expediente caratulado: CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA
EXPERIMENTACION AGROPECUARIA - CEA contra INSTITUTO DE
CAPACITACION YDESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE

S.A.) sobre oposicion al registro de marca “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANAY ETIQUETA” clase 42, y;-—mrmmem ool

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “CEA CENTRO
DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA”", solicitada para la clase 42, en base a la
marca CEA CONSORCIO DE GANADEROS PARA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA en la clase 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' 2 esta dependencia administrativa, al

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

1 Aruu.u_ln—li“ El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
uclm:m de la misma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cq‘ﬁtra quien lesione'gus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
; j!ltm ngm que pueda :iu:lr directa o 1:1;;_1.:mcmncntc a mnﬁmmn o asociacidn entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA” CLASE 42.

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, ————

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
r:ﬂrrrspﬂndc 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 i

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacidn solicitada “CEA CENTRO DE
EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion CEA CONSORCIO DE
GANADEROS PARA EXPERIMENTACION AGROPECUARIA, se percibe que entre las
mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

CONCEPEIAL et e s

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

E ﬁ;@wdad. cspccia}ildad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca, -
S \

{ \ '
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA” CLASE 42.

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

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

procesal . -—-——eereee- et

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 — R

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 oposicién. T ———

P Quc. en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
Ia (’pmhlbicmncs csbgbltx:ld;as en cl Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd

Vd gmmpe como rmirrﬂ: los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA” CLASE 42.

transtiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fucsen 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, cwalquiera sea la manera o medio por el cueal se
bubiese hecho conocido el signo”. - -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar ¢l Dictamen n.” 238/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.----- -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA contra INSTITUTO DE CAPACITACION Y
_~DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE §.A.) sobre
/ oposicion al registro de marca “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA
Y ETIQUETA” clase 42, Expediente n® 1924588 solicitada por INSTITUTO DE
/ CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA
| (INCADES.A)) reeeees —

| !
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACION
AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA” CLASE 42,

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mafca “CEJ’L CEIH TRO DE
EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" clase IZ, Expediente n"» 1924588

solicitada  por INSTITUTO DE CAPACIFACION Y DESARROLLO
EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S/A.).--erreeeeoe ——
~ | —
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. —f—t--ot e i 22 p
“L

I"\I
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. CONTRA NEW
AGRO S§.5. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORDON”
CLASE 01.

Asuncidn, I / SEP 2]125
VISTO:

El expediente caratulado: MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. contra
NEW AGROS.S. sobre oposicidn al registro de marca “CORDON” clase 01, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CORDON?,
solicitada para la clase 01, en base a la marca CORON en la clase 01 respectivamente, por lo que

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

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 e

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

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

! Articulo 15°.- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo de-1a mismia.y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guien lesione sus\derechos. Asimismo concede el derecha a oponerse al registro y al uso de cualquier
oIro :fgna que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
f'-llﬁmﬂ‘l sed la clase en q'llt hguren, siempre que tengan relacién entre cllos,

AN /
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. CONTRA NEW
AGRO S.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORDON”
CLASE 01.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - -

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

prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual e

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

novedad, especialidad y originalidad, 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 rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proscguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

procesal. SERR S

‘Q:.J,r:1 de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga

wJu:}&z a los argumentm de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
rfsnl;h:ada pai\,'l su reglstrll:) . S S ———
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. CONTRA NEW

AGRO S§.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORDON”
CLASE 01.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién 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. -

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

interés en sustentar la oposicién.

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

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

bubiese becho conocido el signo” 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

~€n '1‘:~\{.c}* n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. CONTRA NEW

AGRO S.S. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORDON”
CLASE 01.

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por
MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. contra NEW AGRO §5. sobre
oposicién al registro de marca “CORDON” clase 01, E.eredmnre n® 2135099 solicitada
por NEW AGRO§.5- s .’ -

Articulo 2- RECHAZAR I solicitud de registro defa A;éa:ca “CORDON? clase 01,
Expediente n® 2135099 solicitada por NEW EGRD , 5 | \ i,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. I,’

-
pe
b

MNGﬁ sdAREZ

Directora
Emﬂ%‘l de Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 4 de 4



-‘ GOBIERNOpgp  DIRECK Ill:':h' MACTONAL
(.} PARAGUAY  Dimoriiow

—

Resolucién DAMLn.°_[] ) j[ U ‘I 1

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA
LTDA. CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAPPY” CLASE 29.

Asuncién, 17 SEP 2025
VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA
HOLANDA LTDA. contra ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. sobre
oposicién al registro de marca “CAPPY” clase 29, y;

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 29, en base a'la marca CAPPI 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
¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. -

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

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

! Articulo 35°.- 'Ef'mg'stm de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
cxclu‘fjm/d: la misma y\a ¢jercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
confra quien lesione sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otfo siging que pueda indudir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cus]quiemx!fa la clase en qu:l']ﬁgun:n. sienTpre que rengan relacién enrre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA
LTDA. CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAPPY” CLASE 29,

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

prcc:tutclar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, —————

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

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

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

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

_xl:‘f{'lus 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. COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA
LTDA. CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAPPY” CLASE 29.

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. eenana -

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 incuﬁa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.--- -

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

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

interés en sustentar la up-usicic'}n. - 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 podni
registrarse como marcas los Signos que comsiituyan wna reprodwccion fmitacion, tradwceion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos 0 similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocido el signo”. -

-

Q_u;\, 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA
LTDA. CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAPPY” CLASE 29,

corresponde confirmar el Dictamen n.® 266/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho, -~

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. contra
ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. sobre oposicién al registro de
marca “CAPPY” clase 29, Expediente n” 2476624 solicitada pnr ADVANCED TOTAL
MARKETING SYSTEMS INC. - T —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m:rca “CAPPY”™" elase 29,

Expediente n® 2476624 solicitada por ADVANCED mml,maxmm; SYS‘I EMS
INC. I __

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

/ A&; Y1 ALVAREMGA AREZ
."*. Directora
Duwldn d& Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LILIMOON Y ETIQUETA” CLASE
35.

Asuncidn, 1§ SEP 205
VISTO:

El Expr:djen:e caratulado: TEXPA LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre
oposicién al registro de marca “LILIMOON Y ETIQUETA” clase 35, y;-—-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca *LILIMOON
Y ETIQUETA”", solicitada para la clase 35, en base a la marca LILIMOON (extranjero) en la clase

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

confunidibles s nainn it

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, ————---rreeeeeeee- -

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 lamisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
conera qu.‘-En lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otro ﬂgrfEJ que pueda inducir directa o indirectamente 2 confusién o asociacién entre los productos o servicios
n:r‘i.ulqlﬁera sea la clase en que Ekumn 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 TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LILIMOON 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 andlisis de la soliciud en trimire y 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. . i

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. e

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

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

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

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

prc}cﬁa]. ----- i oSS -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LILIMOON Y ETIQUETA” CLASE
35.

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

solicitada para su registro. e T o e A S SR

Que, por las semejanzas mencionadas, esta. Direccién considera que existird el riesgo de
%ﬁnciacidnfc;}nﬁ]sidn 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.essesceeeereeeemrermrmmemeenece

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, oot S P

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
ll prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “Na podrd
registrarie como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertencce a un tereero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, euando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. - —ea

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
cst_ipuh_'ﬂas en la I.:y n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que

I et \ <
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DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE

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

-

corresponde confirmar el Dictamen n.* 257/25, de la Jefatura de la Primera 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 TEXPA
LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposicién al registro de marca

“LILIMOON Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2384710 solicitada por
GREGORIO DIANA LESMO. oo

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la_marca "LIL"IMDDN Y

ETIQUETA" clase 35, Expediente n® 2384710 mhmgda P‘” (;RLGDRIG DIANA
LESMO. - o

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Dlrecmra

de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LILIMOON Y ETIQUETA" CLASE
25.

e Asuncidn, 18 SEP 05
VISTO:

El expediente caratulado: TEXPA LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre
oposicion al registro de marca “LILIMOON Y ETIQUETA” clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “LILIMOON
Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la marca LILIMOON (extranjero) en la clase

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

confundibles. SRS

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. -

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo 'T;H‘lﬁl?lq\ ¥ @ ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ien lesione shlls derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o que pueda inﬁiim:i.r directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
iera sea la clase en Que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

1 |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LILIMOON Y ETIQUETA” CLASE
25.

limitaciones a la hora de El:lnﬂdﬂﬂl' la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite v 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 “LILIMOON” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposicién LILIMOON, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénricas en los planos fonético, visual y conceptual. -e-

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

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

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

dﬁ TogS hechos alegados por la_parte contraria, tal como lo dispone la normativa

N

----- ™
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LILIMOON Y ETIQUETA" CLASE
25.

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

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

solicitada Para U FEISTIO, - crmre e e

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, La denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso *i”
e L e B B W L L e —

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

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

interés en sustentar la OpOSiCiON. - -sesmsmmm e

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

hubiese hecho conocido el signo” e S

~Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
,D'Ir:écmn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
es?lézruladns en la [',r:}r n® 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 TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” 256/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposicion deducida por corresponder asi en derecho.--

Por tanto,
LA DIRECTORA Dﬁ ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por TEXPA
LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposicién al registro de marca

“LILIMOON Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2384705 solicitada por
GREGORIO DIANA LESMO.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mq.r’ca “LILIMDON X

ETIQUETA" clase 25, Expediente n® 2384705 snlu:tta?fi por ,GBEGDRID \DIANA
LESMO. ST | N

/N |r
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -t - J /

| — /\('/ — '

Y M \\/\
ALVMNGA SUQUEI
l.Dlﬂ.'.Ctﬂm

I|
\
\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR REGINA REGUERA ADDONE CONTRA GANADERA
ALBORADA S.A. SOBRE GPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA, CLASE 31,

Asuncidn, 18 CEP 2[]25
VISTO:

El expediente caratulado: REGINA REGUERA ADDONE contra GANADERA
ALBORADA S.A. sobre oposicion al registro de marca “GANADERA ALBORADA Y
ETIQUETA” clase 31, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “GANADER A
ALBORADA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 31, en base al registro de la marca
ALBORADA clase 31, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. £ S

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

velando siempre por el interés general. - e e

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

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

" Articulo 15%- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo d:/h-m'uma ¥y 4 ejercer ante los Srganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
v:::-n:?uen lesione sitg derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

o4 sigho'que pueda indycir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

¢ual

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 REGINA REGUERA ADDONE CONTRA GANADERA
ALBORADA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA, CLASE 31.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

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

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

IS OFIgEn de Produecion ).~

Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusidn entre las mismas,
ademis debemos tener presente que Las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos ( Productos agricolas, acuicolas, horticolas y forestales en bruto y
sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, entre otros), lo

que nos da la pauta que la oposicién sea declarada procedente.-——--- -

9_HE;_EIﬁjiHIldﬂ las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marea solicitada
“GA?ﬁDERA ALBORADA Y ETIQUETA” y la marca oponente “ALBORADA”"

eficofitramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie pricticamente
ri |
i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR REGINA REGUERA ADDONE CONTRA GANADERA
ALBORADA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA, CLASE 31.

iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre si, existiendo de esta manera el riesgo de
L]

confusidn y/o asociacion. e

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas,—--- 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 wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracign o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o simslar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, enando 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 fucrza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

buebiese becho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Du?zcmn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
esipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
/ corresponde cunﬁn;‘iar el Dictamen n.” 247/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicidn deducida por corresponder asf en derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR REGINA REGUERA ADDONE CONTRA GANADERA
ALBORADA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA, CLASE 31.

Resolucidn D.A.M.L n.

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
REGINA REGUERA ODDONE contra GANADERA ALBORADA S.A. sobre
oposicién al registro de marca “GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA” clase 31,
Expediente n® 2337548 solicitada por GANADER A ALBORADA SA

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de :lfl marca “CQNEDERJ‘:.

ALBORADA Y ETIQUETA” clase 31, Exp@dmntf: r.t 2337548 solicitada por
GANADEM&LEDRAD&S& — g B e . -

. /
Articulo 3.- NUT]FTQ_UESE por cédula. -+

/ Awmrma SLﬁiREz
f : Directora
\ ~. - Direccién/de Asuntos Marcarios ngmsm
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS CONTRA RED
BULL GMBH SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TORO ROJO Y
ETIQUETA”, CLASE 32.

Asuncidon, 18 SEP 2005
VISTO:

El expediente caratulado: HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS contra RED BULL
GMBH sobre oposicidn al registro de la marca, TORO ROJO Y ETIQUETA, clase 32,

}.r1 . LT -

" CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca TORO ROJO Y
ETIQUETA solicitada para la clase-32, en base a la marca TORO DE ORO en la clase 30, por lo

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ]::.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. e

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien fesione. sitg derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
-otro signg que pueda mcﬂmr directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
cg‘.llq uigra se\:\I: clase en qLiF figuren, mcmprc 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 HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS CONTRA RED
BULL GMBH SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TORO ROJO Y
ETIQUETA”", CLASE 32.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. .

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

lo que hacen una marcada diferencia entré las mismas. -~

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

mercado,-—- rrrea it s ST

ue, las diferencias son apreciables ranto prifica o auditivamente, tal como ensefia la
]

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

posibilidad e confusign entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su
B _I"r- I" .
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS CONTRA RED
BULL GMBH SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TORO ROJO Y
ETIQUETA”, CLASE 32.

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 arrificiales iones, de forma sucesiv o simultinea v, el resulta

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

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

dichas marcas. Se puede percibir a siffiple vista la diferencia existente entre las mismas, ----r-eeeeeee-

Que, al profundizar en las diferencias entre TORO ROJO Y ETIQUETA (solicitada) vs.
TORO DE ORO (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de
vista gﬂﬁm como auditivo. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las
mismas son suficientes para evitar cualquier confusion. Cada una de ellas genera una impresion

general claramente diferenciada, e -

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confuesion de marcas debe analizarse en funcion 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 prefijas o suftjos comunes a
Uarias mdrcas no son, en principio, suficientes para gemerar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, awn compartiendo una rasz comsin, presentan suficientes
d gﬁf;'mn}u grficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticas. y por lo

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

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que posee un

disefig/distintivo y original que la diferencia de la marca oponente, Asi podemos hacer énfasis al
yisualizar

[ f \

la tipagrafi: u otros aspectos grificos que hacen que la etiqueta sea tnica y haga la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS CONTRA RED
BULL GMBH SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TORO ROJO Y
ETIQUETA", CLASE 32. -

diferencia con la marca del oponente, Por lo tanto la demanda deviene

I PO e e

TORO DE ORO

Solicitada = Denominativa - Oponente

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

riesgo de confusidn en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningﬁn inconveniente

E{:gai,-' e L e e e i g e a8

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 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,---—--rrmmemmmeeeee e ; o e o e

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin

crear riesgo de confusion al puiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

= 3‘- Nl T Pigina 4 de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS CONTRA RED
BULL GMBH SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TORO ROJO Y
.ETIQUETA”, CLASE 32.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 423/24 emitido por la

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

-

derecho. — e e s ey

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS contra RED BULL GMBH sobre oposicién al
registro de la marca TORO ROJO Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n® 2241567
solicitada por RED BULL GMBH .

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la snltcifmd de rcg"rﬁtm de la

marca TORO ROJO Y ETIQUETA, clase 32, Expediente- n”224155? ml:mfda por
RED BULL GMBH -~ : £

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,
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POR' LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AJ SA. CALIDAD ANTE TODO CONTRA
AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A] Y
ETIQUETA, CLASE 01.

Asuncidn, 1 ¢ crp e
VISTO:

El expediente caratulado: A] S.A. CALIDAD ANTE TODO contra AJINOMOTO
CO. INC sobre oposicién al registro de la marca A] Y ETIQUETA clase 01, y. coeee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca A] Y ETIQUETA,
solicitada para la clase 01, en base a la marca A J. VIERCI en la clase 29, por lo que corresponde a

esta Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles. e 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, 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 marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra q_mr.n lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pumdamduclr directa o indircctamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
/cual u:éla sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre cllos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR A] S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA
AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA A] Y

'ETIQUETA, 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 marea, ————

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. S erenanrennas -

. Que, ente las marcas en pugna: A] Y ETIQUETA (solicitada) vs. AJ. VIERCI
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las
diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mis adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asi
una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos da
la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el

mercado. - . e

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

lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el piblico consumidor.-——

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial, La marca registrada AJ. VIERCI en la clase 29 protege
productos tales como: “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y
verduras, hortalizas ¥ legumbres en conserva, congeladas entre otros™. Por otro lado, la marca
solicitada“A] Y ETIQUETA” en latlase 01, protege productos: “*Productos quimicos: productos
gw(mm:r_r mdn.ﬂ{wir:, deido glutdmico para fines industriales; aminodcido para uso industrial;
pmmm ,"mmem!\ primaf; proteinas para la industria alimentaria; alcobol; glucosa para la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA
AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AJ Y
ETIQUETA, CLASE 01. S ==

industria alimentaria; gluten para la industria alimentaria; sales de sodso [, compuestos giimicos];

preparaciones bacterioldgicas entre otros, diferencia d ectores v la na de los

roduic ignificativa, lo ite concluir ambas marcas €N coexistir

pacificamente sin generar confusion entre los consumidores,-—-—--——--------

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

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

ﬂquirif los productos o servicios que ambas ofrecen. Emmag.d_nbﬂmhw_ﬂj

iuﬁuﬁ;w;unim AJ. VIERCI oponente en la clase 29, se enfocaen pmducms
Ql:menncms, mientras que AJ solicitada en la clase 01, esti mds orientada hacia productos
quimicos entre otros, lo que aleja atin mis la diferenciacion entre ambas marcas. Ademis, el
pt’iblic-u objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de

conflictoenel mercado o

-

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

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

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de
Niza, no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposicién,
esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas

.&;ﬂdﬂ.mentf ]nsﬂﬁl;adu En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA
AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AJ Y
ETIQUETA, CLASE 01.

pacifica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusidn ni de asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia. =

Que, ahondando ain mds en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable 2 nuestro caso: “Habiendo claras
diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
ng se requiere entrar a analizar los dlementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundirvdn 5f ambas marcas llegan a coexistir en el mercado™ —oeeeeceeeee -

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

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

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

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 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. - S L —————

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

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

TRV T T Ty e —

; Iﬁ.’[{jﬂ\l{:ﬁ' CarméT. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asuncidn. pdgs. 104-105.
f

\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR A] S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA

AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AJ Y
ETIQUETA, CLASE 01.

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 31/25 emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho.——memremmee e

----------------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por AJ
S.A. CALIDAD ANTE TODO contra AJINOMOTO CO. INC sobre oposicion al

registro de la marca A] Y ETIQUETA clase 01, Expediente n® 1758561 solicitada por
AJINOMOTO CO. INC S ———

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

; marca A] Y ETIQUETA clase 01, Expediente n® 1758561 suhff itada por A]INDMDTU
' CO. INC. "

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,

Pigina 5 de §



‘3' GOBIEBENO pgp DIRECK tu_.\. MALTONAL
# PARAGUAY | iNtritcroaL

Resolucién D.A.M.L n. © G G 1 0 ] 7

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO.

INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “A] Y ETIQUETA”,
CLASE 30.

Asuncion, ']‘ g crp 2325
VISTO:
El expediente caratulado: AJ S$.A. CALIDAD ANTE TODO contra AJINOMOTO
CO. INC sobre oposicién al registro de la marca A] Y ETIQUETA clase 30, y.

"CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “A] Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca A.]. VIERCI en la clase
30, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles. e 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. —--—ereeemme 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 /ef” la misma. y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
mntwiqulen lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otr 10 que pueda indycir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
uglquiera gea la clase en q‘il: figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,

Pigina 1de 4




3 ﬂs GOBIFRNQ per | MIREC ION MACIONAL
(2 PARAGUAY  Dironns

Resolucién D.AM.L n. ° [] 0 ’E 0 T 7

POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AJ S§.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO,
INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AJ Y ETIQUETA”,
CLASE 30.

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

pr:c:lul:clar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, -

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

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

directa (tomar una marea por otrafcomo a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo

origen de produccion ).------reeeeereeee - :

Que, en razodn de las identidades existentes entre la marca solicitada 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 productos de la clase 30 (productos alimenticios entre otros) ,lo que nosda la
pauta que la oposicion sea declarada procedente.-————erremreeeee -

Que, ademds el oponente A.J. VIERCI ya es una marca registrada en nuestro pais con
Registro n°/407.482 en la clase 30 y otros, como asi también corresponde mencionar que
dicha marca es una notoria en nuestro pais para productos alimenticios, este registro le otorga
priﬂrid,:rd':;,r prnm:&iii::x legal, lo que refuerza su posicién en la oposicién contra la solicitud de A]
Y ETIQUETA. R e e i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO.

INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “A] Y ETIQUETA”,
CLASE 30.

Que, en relacién a la alegacién del solicitante respecto a la supuesta posibilidad de
coexistencia de la sigla “AJ”, corresponde sefialar que dicho argumento carece de validez, en tanto
las coexistencias invocadas mrrcspu;l-dtn a registros otorgados en clases diferentes a la solicitada
en autos, lo cual impide su aplicacién al prcs;:ntc caso. Asimismo, debe destacarse que el
oponente ya cuenta con registro concedido en dicha clase, lo que otorga prelacién y refuerza la

procedencia de la solicitud en examen. - ===

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

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

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

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

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

Que, en consecuencia, y conforme 2 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. —--zrreere e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna veproduccion fmitacion, traduccion,
transliteracion o-transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
canacslfid ‘en el sector, pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
prodctos o servicios a los gue se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar

)' Yy I s > " " . "
Jconfusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

/
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR A] S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO.

INC SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “A] Y ETIQUETA",
CLASE 30.

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signo™ e i

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 30/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugarala

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accion deducida por A S.A.
CALIDAD ANTE TODO contra AJINOMOTO CO. INC sobre oposicidn al registro

de marca “A] Y ETIQUETA™ clase 30, Expediente n® 1?53555 solicitada por
AJINOMOTO CO. INC.~ =" ot

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de I‘E:EJSUDJ.-’C]J mq:ca “A] Y ETIQUETA
clase 30, Expediente n® 1758555, solicitada por ﬂ}/}NgﬁM TO OD 1, O —

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora -
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TSE I LIAO CONTRA DERLIS JOEL PENA
VALENZUELA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TACTICA
SPORT Y ETIQUETA”, CLASE 25.

Asuncidn, .| 8 EIE? 2[]25
VISTO:

El expediente caratulado: TSE I LIAO contra DERLIS JOEL PENA VALENZUELA
sobre oposicion al registro de la marca, TACTICA SPORT Y ETIQUETA, clase 25,

| - =

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca TACTICA
SPORT Y ETIQUETA solicitada para la clase 25, en base a la marca EVO TACTICAL en la
clase 25, por lo que carrtspolnde a esta Direccion determinar si las marcas son o no
confundibles. - e

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma Y @ ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra q}rl'i:n lesione sus\derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro SLEA{J que pueda mr:Ei'l'cu directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
ct qrcﬁsm la clase en qu’: figuren, siempre que tengan relacidn entre eflos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TSE I LIAO CONTRA DERLIS JOEL PENA
VALENZUELA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TACTICA
SPORT Y ETIQUETA”, CLASE 25. .

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Mareas,-—rmmeecmmmmeeeeeeeeeeeeee

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada TACTICA SPORT Y ETIQUETA y la marca oponente EVO
TACTICAL gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes

maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas -

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

la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el
mercado. P R

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
L]
doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el anilisis de marcas para determinar una eventual

posibilidad de confusion entre ambas debe estarse a la representacion 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 TSE I LIAO CONTRA DERLIS JOEL PENA
VALENZUELA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TACTICA
SPORT Y ETIQUETA”, CLASE 25.

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

marca ya existente (base de oposicion), cas en cuestién ser_analizadas en

o simultinea

I si existe
posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto
dejan una impresion muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

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

Que, al profundizar en las diferencias entre TACTICA SPORT Y ETIQUETA (solicitada)
vs. EVO TACTICAL (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto
de vista grifico como auditivo. En este caso, las diferencias graficas, ortogrificas y fonéticas entre
las mismas son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una

impresién general claramente diferenciada.-—eeeeeeceereeere e - e

Que, Jorge Otamendi seiala que: "La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
VAYAS MAYCAs RO SoM, €n Principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
fdﬁdéﬁiﬂd 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 wso de prefijos genéricos o descriptivos es comuin en productos farmacéuticos. y por lo

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

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada TACTICA SPORT cuenta con una
erique;_axéfuc posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Asi

podefhios hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos grificos que hacen que la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TSE I LIAO CONTRA DERLIS JOEL PENA
VALENZUELA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TACTICA
SPORT Y ETIQUETA”, CLASE 25.

etiqueta sea inica y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene

improcedente. e

T {yevo

TRAETICRAL

Solicitada Oponente

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

riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ninglin 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 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.-—-errreeereeecn TP

Que, esta Direccion 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
elemeéntos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

# L
.fh?PrDcdfntt= consécuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 175/25 emitido por la

!

|
| I!|I | _FFF__./,JI-RH_ e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TSE I LIAO CONTRA DERLIS JOEL PENA
VALENZUELA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TACTICA
SPORT Y ETIQUETA”, CLASE 25.

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

derecho. — e S P e T i

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accion deducida por
TSE I LIAO contra DERLIS JOEL PENA VALENZUELA sobre oposicién al registro
de la marca TACTICA SPORT Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n® 2440443
solicitada por DERLIS JOEL PENA VALENZUELA.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solicitud de registro de la
marca TACTICA SPORT Y ETIQUETA, clase 25, Eﬂp:dlmt&n 24404-13‘mhr!t:1da
por DERLIS JOEL PENA VALENZUELA '

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHIROSAWA COMPANY S.A.LC. CONTRA HYO EUN, CHOL
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YESH, PLEASE! Y
ETIQUETA” CLASE 29.

I"'nf'l
Asuncidn, 1 d ('rl

VISTO:

El expediente caratulado: SHIROSAWA COMPANY S.ALC. contra HYO EUN,
CHOL sobre oposicién al registro de marca “YESH, PLEASE! Y ETIQUETA” clase 29,

Yjorremererana e e e

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “YESH,
PLEASE! Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 29, en base a la marca YES YES en la clase 29
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.-——emeee- wee - 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 ¢l interés general, e wrerenes

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 organos 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

.tll/:i‘u  signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
I(. cl.taiq'fh:ra. sea la clase n:j que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

.'
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHIROSAWA COMPANY S.A.LC. CONTRA HYO EUN, CHOL
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YESH, PLEASE! Y
ETIQUETA” CLASE 29.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 constituir una marea, —--e--o-

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e et e e -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “YESH, PLEASE! Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién YES YES, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y coneeprual -

Que, resulta evidente la identidad, por-tinto 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 contests el traslado de la oposicion dentro del
piazlc: legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art, 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHIROSAWA COMPANY S.A.LC. CONTRA HYO EUN, CHOL
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YESH, PLEASE! Y
ETIQUETA” CLASE 29.-

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

solicitada para su registro. R

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn 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 prévisto 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 0pOSiCiON. 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; “Na podrd
registrarse como marcas los signos que comstituyan una reproduccion imitacion, traduecion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, 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 cawsar
confusidn ¢ un riesgo de asociacidn 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 hecho conocido el signo” e

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

estipuladas en la Dey n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHIROSAWA COMPANY S.A.LC. CONTRA HYO EUN, CHOL
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “YESH, PLEASE! Y
ETIQUETA” CLASE 29.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 211/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho. L e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
SHIROSAWA COMPANY-S.A.LC. contra HYO EUN, CHOL sobre oposicién al
registro de marca “YESH, PLEASE! Y ETIQUETA” clase 29, Expediente n® 2072201
solicitads por HYO EUN, CHOL oo . -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marea “YESH, PLEASE! Y
ETIQUETA® clase 29, Expediente n® 2072201 sblidmv_da por H,IYD EUN,
550 1 | 4] R R o S ' I

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -

_ S\~
ABG“%AD?"I ALvar(EN sujluz
Dlrﬂ:mm -
Dlrcccgéh,d/c A.suntus Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA ANGEL
RAMON VARGAS BERNAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, CLASE 36.

19 SEP 2075

Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra ANGEL
RAMON VARGAS BERNAL sobre oposicién al registro de la marca, GEO AV
INMOBILIARIA Y ETIQUETA, clase 36, y. s Eis

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca GEO AV
INMOBILIARIA Y ETIQUETA solicitada para la clase 36, en base a la marca INVESTOR
INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) en la clase 36, 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 ata 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. ----- SECOR

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 rirular el derecho al uso
-:.:riluswm,&r: li'misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
coniry quien I:smnh\sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
Jotre/signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asoclacion entre los productos o servicios
/" cu qul_era sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA ANGEL
RAMON VARGAS BERNAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, CLASE 36.-

limitaciones 2 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 4 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 pTE‘-"iStﬂS en la LE}’ de Marcas. T T

Que, haciendo un andlisis minucioso en c-:mju'nm de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA y la marca oponente
INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) 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: GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA (solicitada)
vs. INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) (oponente), en conjunto y
sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales,
lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacion y aplicacion 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 ranto a

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

distinguibles y podrdn coexistir pacificamente en el mercado.----s-esessssseemsmmeca-

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

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

pusihlhdad de mnﬁmun entre ambas WWM
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA ANGEL
RAMON VARGAS BERNAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, CLASE 36.

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

marca, ya existente (base de oposicion), | en_cuestion n alizadas en su

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. -

Que, al profundizar en las diferencias entre GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA
(solicitada) vs. INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) (oponente), se
aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como auditivo. En este
caso, las diferencias grificas, orrogrificas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar

cualquier confusion. Cada una de ellas genera una impresién general claramente
diferenciada. = AL, .

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no son, en principio, suficientes pava generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas y mnrqmm;.{r:. Esta capacidad es especialmente relevante en la dase
05, donde el wso de prefijos genéricos o descriptivos es comsin en productos farmacéuticos. y por lo
tanto, no-debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.”

_,r/ Que, tambi¢n cabe sefialar que la marca solicitada GEO AV INMOBILIARIA cuenta
7{3::1 una etiqueta I'ﬁue posee un disefio distintivo y original que la diferencia de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA ANGEL
RAMON VARGAS BERNAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, CLASE 36.

opanente. Asf 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 ranto la

demanda deviene improcedente. - e —

AR

GEQ AV INMOBILIARIA

INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN)
Solicitada Oponente - denominativa

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

riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningtin inconveniente

L R —— - e e e e e S en e

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

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

originalidad. -

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
irgp;ucedentt. consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 344/25 emitido por la
Jéfal:ura de Primera "‘:Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

P (- 2 T A—— Lo e e e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA ANGEL
RAMON VARGAS BERNAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA”, CLASE 36.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
- RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra ANGEL RAMON VARGAS BERNAL
sobre oposicién al registro de la marca GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA, clase

36, Expediente n® 2436797 solicitada por ANGEL RAMON VARGAS
BERNAL. : e —

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de_ s;;_glicimd de registro de la
marca GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA, clasé 36, Expediente n® 2436797

solicitada por ANGEL RAMON VARGAS BERNAL. -/ ‘] '
| )
Articulo 3.- Nﬂ'['[FiQUESE por cédula, —-eeeecfeeates
e 3 L I'. II
r{{‘f & .lllll_._"kllll B
|'I|l: : I.' .

Directora [ -

i de .Bs,sunms Marcarios Litigiosos
\

1
\
I\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA.
CONTRA MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “DAFU” CLASE 03.

Asuncidn, 190 Lﬂfﬁ

I_

VISTO:

El expediente caratulado: DAFU ADMINISTRACAOQ E PARTICIPACOES DE EENS
LTDA. contra MARIO RAMON MELGARE]O QUINONEZ sobre oposicién al registro de
marca “DAFU” clase 03, y;-— i S SR -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca DAFU,
solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca extranjera DAFU clase 03, por lo que

corresponde determinar si las marcas son o no confundibles, - ---eerrereeeeeev

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

velando siempre por el interés general, -

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
Eﬂﬂ[m“"}.ﬁt“ll“@bm y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien ]ts!unéxgu:. derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda | \qducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
ﬂqusr.ra sea la clase en'que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

A7) )
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA.
CONTRA MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “DAFU” CLASE 03.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas,-—-e--eememee el -

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el
expediente, es posible apreciar que las * mismas, DAFU (marca solicitada) y DAFU (marca
extranjera oponente) no podrian coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto

visual, fonético e ideoldgico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son

iguales. . gy A A S

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de
origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 03 productos muy relacionados
con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusién/asociacién
de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirin al mismo sector del publico

consumidor, e D "

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse
sobre la oposicién planteada, y, en primer término surge que la denominacién solicitada, y del
anilisis realizado, se observa que la denominacidn “DAFU”, objeto de la solicitud en estudio
dentro de la clase 03, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,
vinculada directamente a la empresa DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE
EENS LTDA. una empresa brasilera reconocida en el mercado por su trayectoria y

[ |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA.
CONTRA MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “DAFU” CLASE 03. -

posicionamiento dentro del rubro de productos cosméticos de belleza — esmaltes, bases, lipices,

erc - - -

Que, la marca “DAFU”, 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 Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
qie .mmn't:{m una reproduccion, imitacion o traduccion susceptible de crear confusion con una
marca  notoriamente conocida en  sw  territorio, awn cuwando dicha marca no enté

.rt'g:'ﬂmdg, ------ o S

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

Madica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../..

erg{um&dadj ¥ con respecto a pmducrw o servicios no pmfsgr.da: por s registro y con faj ceales no

haya relacion (excepeion al principio de especialidad).” ————vremmmeeeee.

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las
marcas notorias, diciendo: “Las lamadas marcas notorias f Eg:im ser_defendidas
exitosamente fuera a. g Litrdda nCEpil orialidad) y con
vespecto a productos o servicios no pmr:grdos por su registro y con los cuales no hﬂ}u relacidn
(excepcion al principio de especialidad)”. Expresa ademids “la presentacidn de varios registros

extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que bace casi incvitable que el tercero que
solicitd esa marca o la.registrd en el pais lo haya becho en forma consciente de gue se trataba de un
/ I"‘E
“DJEJ‘{LCH'D PAR.AGU}'\YO DE MARCAS” — Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193.
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA.
CONTRA MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “DAFU” CLASE 03.

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

bamm‘a St pnetem::an en el becho del apoderamiento de un signo_ageno, con la mala fe

mmm;mn P e e e s b 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 antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

IMPOTTANTE”, — e SRS

Por tanto, teniendo en cuerta que la marca solicitada “DAFU” reproduce de manera
idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al
grupo empresarial DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA. La
proteccion de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del
derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar
pricticas que perjudiquen los intereses legitimos de los titulares de marcas reconocidas. En
consecuencia, y conforme al articulo 6 bis del Convenio de Paris v al articulo 2, inciso ghdela
Ley n.# 1294/98 “De Marcas”, la presente Direccién considera procedente la solicitud de registro
de la marca “DAFU” para productos de la clase 03, en resguardo de los principios legales

aplicables y de la proteccién reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas. - —

" Que, por dltimo la notoriedad del signo “DAFU” implica que, atin sin registro previo en
nuestro pais, su proteccién se activa por el solo hecho de ser conocido por el piiblico pertinente y
de gozar de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediato. En este contexto,
admitir el registro solicitado implicarfa habilitar un uso que podria generar confusién en ¢l

consumidor, mdugirIn a error sobre la existencia de un vinculo econémico o empresarial entre

amb;s partes, o mc!uﬁn permitir el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.-------s-rereve- v
I Illl
i ||I \ .l|
b | /
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| I| / |I J/T 'I
\ A TN / Pigina 4 de 6




{ % GOBIERNO ey | DIRECCION NACIONAL
- o 1 TEDAD
L # PARAGUAY | DLtroroa

Resolucién D.A.M.L n. —9—9—] 0 2 1

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA.
CONTRA MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “DAFU” CLASE 03.

Que, en conclusién, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las
prohibiciones del Art. 2. Asi las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen
impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como
mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del
art 2° inc. i) de la Ley n® 1.294/98 de Marcas que preceptiia: “los signos que se bubiesen solicitado o
registrado por quien no twviese legitimo interés o por guien conocia o debicra conocer que o signo

pertenecia a un tercers . R S R I S

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico mareario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reune los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.° 280/245 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala

oposicion deducida por corresponder as en derecho, -~

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente v hacer lugar a la accion deducida por DAFU
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA. contra MARIO
RAMON MELGAREJO QUINONEZ sobre oposicion al registro de marca “DAFU”

clase 03, Expediente n® 2450645 solicitada por MARIO RAMON MELGAREJO
QUINONEZ sonsiiisisimsississanciiminiinnns o

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “DAFU™ clase 03,
Expediente, n® 2450645, solicitada por MARIO RAMON MELGAREJO
/ QUINONEZ. -—eeeee = e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DAFU ADMINISTRACAOQO E PAR'ITEIP&C(}ES’ DE EENS LTDA.
CONTRA MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ snﬂmr: uposmmm AL
REGISTRO DE LA MARCA “DAFU” CLASE 03.

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

A?fl‘ecmra
Dlrer:cmﬂ de fumm' Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CAELUM S.A. CONTRA MAUTAZ KHATIB SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA "AGRI PES Y ETIQUETA” CLASE 05.

ﬂ.ﬂ.’lﬂﬂjéﬂ, -]'9 SEP 2025
VISTO:

El expediente caratulador CAELUM S.A. contra MAUTAZ KHATIB sobre oposicién al
registro de marca "AGRI PES Y ETIQUETA” clase 03, yj-erermrmreresemmemsememmmsomecem e

- CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “AGRI PES Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base a la marca AGRIS en la clase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles, - e

Que, en uso de las arribuciones otorgadas por la 1::}" a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. e

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
.liTI}:ithiﬂﬂES 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 dg la-misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
Enn[;g;ien lesione :ﬂ]ﬂ.\_dﬂ'ﬂ:ha& Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
OLro.SERO:

o que pueda indugir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cialfuierdsea la clase en quk figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CAELUM S.A. CONTRA MAUTAZ KHATIB SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “AGRI PES Y ETIQUETA” CLASE 05. -

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

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

marca previstas en la Ley O VI (15 s e e e o A e A _

Que, realizado el cotejo rﬁm:zrio entre la denominacién solicitrada “AGRI PES Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicion AGRIS, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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 marea. -

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 v forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de- los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

—~

procesal. e

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

r \
valiglez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de apritud de la marca

A, ,
solicitada para su registro, -

A e
N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR CAELUM S.A. CONTRA MAUTAZ KHATIB SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “AGRI PES Y ETIQUETA” CLASE 05.

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

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.—-——-—---mmememrmeemescccccaae

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 oposicion. e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podnd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del piblico, que pertencee a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocido el signo” e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico mareario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 507/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar ala
oposicién deducida por corresponder asf en derecho, -

-
.

/ Por tanto,
/ LA DIR.ECSI,'ORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

Illl RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CAELUM S.A. CONTRA MAUTAZ KHATIB SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “AGRI PES Y ETIQUETA” CLASE 05.------cooccvamaneee

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por JEAN
CAELUM S.A. contra MAUTAZ KHATIB sobre oposicidn al registro de marca “AGRI
PES Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n® 2242383 solicitada por MAUTAZ
KHATIB. : = = iy -~

7

" Articulo 2- RECHAZAR i solicitud de registro d¢ l2. marca “AGRI PES Y
ETIQUETA” clase 05, Expediente n® 2242383 sc?cmuia por MAUTAZ KHATIB,

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. - 1LLT' --------- ,ﬂ ----- e

| A ‘\CJ/\U.#

x _
G-JA n}\aw,.tRENGJ}@M

Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA
INSTITUTO ESPANOL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903 Y ETIQUETA” CLASE 03.

Asuncién, 10 SEP 2005
VISTO:

El expediente caratulado: VICTOR RICARDO FRANCO BENEGAS contra
INSTITUTO ESPANOL S.A. sobre oposicién al registro de marca “INSTITUTO ESPANOL
DESDE 1903 Y ETIQUETA” clase 03, y; e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicion contra la solicitud de registro de la marca INSTITUTO
ESPANOL DESDE 1903 Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca
INSTITUTO ESPANOL clase 03, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no

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

velando siempre por el interés general. oo S

ue, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las mareas son signos que sirven
P ¥ gnos q
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

s

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

Pigina 1 de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA
INSTITUTO ESPANOL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903 Y ETIQUETA” CLASE 03. ——

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en 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, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 03 y
los antecedentes obrantes en autos y de la documentacién acompafnada, surge que la
denominacién solicitada “INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903 Y ETIQUETA” corresponde
a la sociedad Instituto Espafiol S.A.. constituida y con domicilio en Hinojos, Huelva, Espana,

entidad dedicada desde el afio 1903 a la elaboracién y comercializacién de productos cosméticos,

de perfumeria y cuidado personal, dentro de la clase 03.-——-orereremcececee oo

Que, si bien obra en autos la oposicién interpuesta por el sefior VICTOR RICARDO
FRANCO BENEGAS, quien invoca derecho de prioridad en la presentacion de la
denominacién “INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903 Y ETIQUETA” en nuestro pafs,
corresponde sefialar que la mera prelacién temporal en la solicitud de registro no resulta

suficiente cuando se encuentra en juego la proteccién de una marca notoria reconocida a nivel

internacional. - S L s e e s e

Que, tal como se ha expuesto, la denominacién “INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903
Y ETIQUETA” se encuentra vinculada a la sociedad extranjera Instituto Espaiol S.A., fundada
en’1903 en Hinojos, Espafia, con una trayectoria consolidada de mds de un siglo en la fabricacién

y comercializacién de productos cosméticos y de cuidado personal de la clase 03, contando con

X Pigina 2de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA
INSTITUTO ESPANOL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903 Y ETIQUETA” CLASE 03.

registros marcarios en su pais de origen y en muiltiples jurisdicciones extranjeras, asi como con una

amplia distribucién internacional que abarca mds de sesenta paises. reeneeas

Que, la envergadura empresarial de la citada compaiifa, asi como los reconocimientos
obtenidos en su trayectoria, constituyen elementos que acreditan de manera suficiente su
notoriedad marcaria, circunstancia que confiere a su titular una proteccidn especial y reforzada
conforme a lo dispuesto por la normativa nacional e internacional aplicable en materia de

propiedad industrial .~ i i

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre
la oposicidn planteada, y, en primer término surge que la denominacion solicitada, y del andlisis
realizado, se observa que la denominacién “INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903 Y
ETIQUETA”, objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 03, es una marca extranjera del
mismo nombre, vinculada directamente al reconocido INSTITUTO ESPANOL S.A, cuya

notoriedad rrasciende fronteras,------=veess s -

Que, corresponde también mencionar que la denominacién “INSTITUTO ESPANOL
DESDE 1903 Y ETIQUETA", 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 Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el wso, de una marca
que constituya wna reproduccidn, imitacion o traduccion susceptible de crear confusicn con una

marca notoriamente conoctda en su terevtorio, aun cuando dicha marca no esté regIstrada. — -

-

Que, ahondando ain mis en el andlisis respecto a las marcas notorias, ¢l Dr. Carmelo

Maddica, en su obra *Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../,

' :_J.-r-'
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA
INSTITUTO ESPANOL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903 Y ETIQUETA” CLASE 03.

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

haya relacion (excepeion al principio de especialidad). e —

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las
marcas notorias, diciendo: “Las lHamadas marcas notorias ../.. pue dgﬂ ser dr,ima’gfg

respecto a productos o sevvicios no pmr:g:dm por su registro y con los cuales no Jg;z_;,-;: relacion
(excepeion al principio de especialidad)”. Expresa ademds “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que bace casi inevitable gue el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pads lo haya becho en forma consciente de gue se trataba de un
signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la prohibicion del Art. 2 inc. 1./

basando su pre-.e‘rn.rmn en el :ﬁfcba del apoderamiento de un signo_ajeno, con la mala fe

concomi] A s g S

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

importante”. - PN S O e et

Que, en consecuencia, aun cuando la marca oponente se haya presentado previamente en
el territorio nacional, lo cierto es que el cardcter notorio de la marca “INSTITUTO ESPANOQL”,
con frayectoria centenaria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una proteccién
preferente. En este sentido, la notoriedad y el prestigio alcanzados por la denominacién deben
prevalecer sobre la mera prelacién registral, a fin de salvaguardar la verdadera funcién de la marca,

/“DERECHO PAR AGUAYO DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA
INSTITUTO ESPANOL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903 Y ETIQUETA” CLASE 03.

Resolucion D.AM.L n. °

que consiste en garantizar la identificacion cierta de los productos con su auténtico origen

empresarial y evitar toda forma de confusién en el piblico consumidor,———mereeeeeae

Que, 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 Direccidn considera procedente la solicitud de registro de la
marca “INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903 Y ETIQUETA” para productos de la clase 03,
en resguardo de los principios legales aplicables y de la proteccion reforzada que asiste a las marcas

notoriamente conocidas, la oposicién planteada deviene improcedente.

—

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y retine los requisitos para su registro, por lo que
cotresponde confirmar el Dictamen n.” 75/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asf en derecho.-———----cceeee

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VICTOR RICARDO FRANCO BENEGAS contra INSTITUTO ESPANOL S.A.
sobre oposicién al registro de marca “INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903 Y

ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 23107122, solicitada por INSTITUTO ESPANOL
S.A. - b o A

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de la solicitud de registro de la marca
“INSTITUTO ESPANOL_DESDE 1903 Y ET IQUETA” clase 03, Expediente n®
J/ 231ﬂ?122, solicitada por INSTITUTO ESPANOL S.A. e

4 =i T =\ )‘\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA
INSTITUTO ESPANOL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“INSTITUTO ESPANOL DESDE 1903 Y ETIQUETA” CLASE 03.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - %A U W e AL

&
- o
1

I.'. lﬂ' .. _\_.-\ |
7" ABG.JADIYI ALVARENGA SUAREZ
JI& ot J". Directora

& _‘ Dire'cfﬁy de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
41.

Asuncidn, /7 SEP 005
VISTO:

El expediente caratulado: ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS contra CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposicién al registro de marca
“CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" clase 41, Yymennsnmommnmeomees -

CONSIDERANDO;

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEL PARAGUAY) Y LOGOTHPO?, solicitada para la clase 41, en base a la marca AMIPYMES
en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. TE 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

* Articulo 15°.- El registro de una marc hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo defa misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra qﬁicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualguiera sea la clase en gue 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 ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
41, someee

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

velando siempre por el interés general, e crees

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 2 la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

pre:autclar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una MMATCH, ===semee

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “CAMIPYMES - PY
(CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y
LOGOTIPO” se abserva a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicion AMIPYMES, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. o+

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

novedad, f.ﬂptcialjdad y originalidad, requisitos indispensables para ¢l registro de una marca. —-

Que, adxcmn,alrnentm el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del

I_pl:zd Iegnl csnpu[adm lo que derivé en la declaracidn de su rebeldia, conforme a lo establecido en
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,

PEQUiEFJAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
41. -

el ﬁ!ul‘t,, 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 trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

'pfnctsaj,-- S 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 Fegistro. e

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird ¢l 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 Die Marcas, s oo memmmemsenaessscomnee.

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 falra de

interés en sustentar la oposicidn. 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
rjqq":'s:mnf tomo marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
r}an;{ﬁéﬁf#dn 0 transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
_can?ﬁ':z‘a en el :::E*!fr pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
41.

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese hecho conocido el signe” mmeeeeeem e

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

corresponde revocar el Dictamen n° 119/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por JEAN
ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS contra CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposicién al registro de
marca “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” clase 41, Expediente n® 1677598
solicitada por CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL
PARAGUAY (CAMIPYMES - PY).-- - -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CAMIPYMES - PY
.{CﬁMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL
/ PARAGUAY) Y LOGOHPO” clase 41, Expediente n® 1677598 solicitada por
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE

41.
CAMARA DE MILRCI FEQUENM Y HEDULMS I:MPR.ES&S DEL
PARAGUAY (CAMIPYMES - PY). e grrraoannnnn
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. |'{ '({ ,x'l e ~
.-II _'_'__.*I'I'I. LA l,n" .I‘_H" . ._. T
e iﬂﬁ f ! '._. .-’ll [ be S :_
' ABG,JADIYI ALVARENGA SUAREZ
2\ Directora
Dll‘::ECiﬁl'f &d untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
; |, J—

Asuncion, E? QEP EDES
VISTO:

El expediente {:ll'atl.llldn: ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS contra CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposicién al registro de marca
“CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” clase 35, yj=-mssmsrmermmrermememarerceeces

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO?, solicitada para la clase 35, en base a la marca AMIPYMES

en la clase 35, por lo que mrrespnndc a esta Direccién determinar si las mareas son o no

confundibles.---- i S S .

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo dé'Ta misia y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
qmaﬁq que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
/cualguicra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

Vel

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
35. -

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

velando siempre por el interés general, ~———— e

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

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

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,——-----ee

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “CAMIPYMES - PY
(CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y
LOGOTIPO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion AMIPYMES, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen pricricamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprutal —--moeeeeeee —

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

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

.

/ Que, adiciun'éllmentc, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del

pla#o h:g?l estipulado, !p que derivé en la declaracidn de su rebeldia, conforme a lo establecido en
' |
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EHPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
35.

cl Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

procesal. - : L 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,——---- - N —

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

un signo registrable y se halla i 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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la pmhjl:-:,cmnts establecidas en el Art. 2 inc..(g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
m;g:.rmmr como wmarcas los signos gue constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o tmmb-:pcmn total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente

.mr/ﬂmimm el sector pqlmnmr.f del pubﬂ':m, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

Pigina3de 5



‘\3 GOBIERNOpgL  DIRECC 10N NACIONAL
Q._ﬁ PARAGUAY | Birdiocrsy

Resolucién D.A.M.L n. ’_D_[};I] U 2 5

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
35.--

productos o servicios a los que se aplique.el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusivn o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualgquiera sea la manera o medio por ¢l cual se

hubicse becho conocido el signo” - o

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 118/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho,—---—--oeeeeemeeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por JEAN
ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS contra CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposicién al registro de
marca “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” clase 35, Expediente n® 1679544
solicitada por CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL
PARAGUAY (CAMIPYMES - PY).---erremremercmsmemies - :

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CAMIPYMES - PY
[_Cﬁ.Mﬁl}ﬂ DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL
P%Rﬂﬁl{ﬁﬂ Y LOGOTIPO" clase 35, Expediente n® 1679544 solicitada por
|
]
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
35.

CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDl,KNM FMPRJESM DEL

PARAGUAY (CAMIPYMES - PY).——reemeereev e .
~— [
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. 1 i } ..... ,/)
b = ;
I. . 1 |I'. I {h-\_?—_‘, \/_\_/
~ g :mwm,nﬂq\ﬁa SUAREZ
N : /\ Directora

& Diréeefon de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
35.

Asuncién, ) 9 ([P 2025
VISTO:

El expediente caratulado: ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS contra CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposicién al registro de marca
“CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” clase 35, y; -

TCONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO?, solicitada para la clase 35, en base a la marca AMIPYMES
en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles, = s

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

mum:n:u de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
:uﬂ?u:m sea la clase en hm: 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 ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
35, eeen -

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

velando siempre por el interés gcncral. -

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 ptiblico consumidoer,
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.————emmmmsemmee e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “CAMIPYMES - PY
(CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y
LOGOTIPO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicién AMIPYMES, 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 contests el traslado de la oposicién dentro del

/[ plago legal &tipul do, lo que derivd en la declaracion de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS

MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
3.

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, tal como lo dispone la normativa

procesal. - - —_— S

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

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

solicitada para su registro. -e IS IR

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird ¢l 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. sane 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 oposicion. 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
;gi‘;:mm coma marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
Immfmrmmn mmmffnpcmn total o parcial de signos distintive idénticas o similar, notoriamente

mﬂqmia en ¢l sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gque sean los

Fi
!
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,

PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
35. .

productos o servicios a los que se apligue el signo, cuandp su wso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medso por el cual se

bubiese becho conocido el signo” - e A 5 LT

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 fa Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.° 164/21, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho,—=mseeeee e -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por JEAN
ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS contra CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposicién al registro de
marca “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” clase 35, Expediente n® 1677594
solicitada por CAMAR A DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL
PARAGUAY (CAMIPYMES - PY), — e

. ﬁrtfqllo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CAMIPYMES - PY
(CﬁMﬁBﬂ DE MICRO, PEQUEHAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL
/ PARAGUAY) Y LOGOTIPO" clase 35, Expediente n® 1677594 solicitada por
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ASOCIACION PARAGUAYA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “CAMIPYMES - PY (CAMARA DE MICRO,

PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO” CLASE
35.

CAMARA DE MICRO, PEQUENAS Y MEDI};,NAS EMPRESAS DEL
PARAGUAY (CAMIPYMES - PY).--— ol

A

I .

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. I:r.. ol - B

-_;, o

o II o '| _/ f\/
ABG. Im'l ALVKRFNGl SUAREZ

Direcmra
Direccién d: }’ssunms Marcarios Litigiosos

N

" i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GHIS GHISLAINE Y
ETIQUETA” CLASE 03.

Asuncidn, 272 SEP 2525
VISTO:
El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES

PEREIRA sobre oposicion al registro de marca “GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA” clase 03,
e =

"CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “GHIS
GHISLAINE Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 03, en base a la marca GH1S - GRANDE
HAY UNO SOLO en la clase 43, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles. T 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. - weeeas

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 tirular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sigho que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
v:u,zlqu:eu 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 GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GHIS GHISLAINE Y
ETIQUETA” CLASE 03.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del priblico 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. oo -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacidn solicitada “GHIS GHISLAINE
Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion GH1S - GRANDE HAY UNO SOLO, se percibe que entre las mismas

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

mncnptuz!, e S A e e D e B T

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 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
opasicién. 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

N
/ : II.]. ."'-,I: \ |

/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIR A
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GHIS GHISLAINE Y
ETIQUETA” CLASE 03.

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

solicitada para su rcgism:-. e L e A i S e

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 si:g;nu 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. - oeceesecceeesmssssssmssnnssnen -

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

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

interés en sustentar la oposicion. e

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
regisirarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, 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 cassar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuersa distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se

Puebiese becho conocido el Signo” o —eeemeee e -

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

estipdladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
Y \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “GHIS GHISLAINE Y
ETIQUETA” CLASE 03. - S

corresponde confirmar el Dictamen n.” 357/25, 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 accién deducida por JEAN
* GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposicidn al

registro de marca “GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2339698

solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “GHIS GHISLAINE Y
ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2339698 sohcu:a:h piar LUIZ FERN&NDD

- PERES PEREIRA. - foreeni ,
I | |I
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. — -7
— /_h"'_?"/
=1 \ { - )
/ ! - N
LA AIVARENGA SUAREZ

: -2 2jf \ Directora -

. Direccidwyde }}sunms Marcarios Litigiosos
& ] '-_._'_J

\“'-.___—. _;,_,..-5"/ |II
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GIULIANA SCAVONE DOMINGUEZ CONTRA
MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ESSENCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y
ETIQUETA, CLASE 44. =

Asuncion, A&
22 SEP 2025
VISTO:
El expediente caratulado: GIULIANA SCAVONE DOMINGUEZ contra MARTHA
GRACIELA MENDOZA PERDOMO sobre oposicién al registro de la marca ESSENCE
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA clase 44, . -~

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca ESSENCE
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 44, en base al
registro de la marca NUESTRA ESENCIA BY GIU en la clase 03, por lo que corresponde a esta

Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles,ccoeeoeeeeeee .

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

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

velando siempre por el interés general. e

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

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

' Articulo 15°~ El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ofro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase enque 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 GIULIANA SCAVONE DOMINGUEZ CONTRA
MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ESSENCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y
ETIQUETA, CLASE 44.

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

ﬁr;:cautclar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, --------

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

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

marca prr:visras cn 19. LE}’ I.‘.lE Marcas. er ZEEEE

~ Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado
ESSENCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA solicitada en clase 44 y la
registrada NUESTR A ESENCIA BY GIU en clase 03, -eeemoemeceeeeee e

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la biasqueda en ¢l sistema informdrico de
marcas tenemos que la solicitud de registro, ESSENCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 44 especificamente: “Servicios de
odontologia”; mientras que la marca registrada “NUESTRA ESENCIA BY GIU” proteger
productos de la clase 03, especificamente: “Exdusivamente: COSMETICOS, ESENCIAS,

ACEITES ESENCIALES", ta comparacién v e existe una diferencia r
mbértura de productos ofrecidos por las marcasen PUEIIA weesmrmmmmmmmes e s e -

En’ ese sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
nuesro sistema el principio del Sistema Uniclase, ¢l cual establece que cada solicitud de marca
debe especificar 1a clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende

- nPtcncr proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este
|
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GIULIANA SCAVONE DOMINGUEZ CONTRA
MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA ESSENCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y
ETIQUETA, CLASE 44.

sistema implica una segmentacion del mercado en funcién de los productos o servicios que

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

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

del consumidor promedio en el mercado de referencia, -

.- Que, ahondando atin mis en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PJ';';RAG UAYO 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 S€ requiere entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya gue los

onsumidores no se confundirdn si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado™ —-eeeeeeeeeeeeeeee...

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 |a estructura v el

I
L

! ]}'lt)l.?ll"ﬂ:ﬁ;lCmn:in. Dcllqccho paraguayo de marcas. Editorial 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 GIULIANA SCAVONE DOMINGUEZ CONTRA
MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA ESSENCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y
ETIQUETA, CLASE 44.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de 1a 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. - wes et e

Que, la marca solicitada redne las condiciones basicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
de una marca. S —— e e -

Que, esta Direccidén 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
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 186/25 emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho. - = iy R o e T T

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GIULIANA SCAVONE DOMINGUEZ contra MARTHA GRACIELA MENDOZA

PE AO sobre oposicidn al registro de la marca ESSENCE ODONTOLOGIA
SPECI&L‘L@A Y ETIQUETA clase 44, Expediente n® 2429900 solicitada por
CIELA MENDOZA PERDOMO,

'

/ MARTHAG
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GIULIANA SCAVONE DOMINGUEZ CONTRA

MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO SOBRE OPOSICION AL

REGISTRO DE LA MARCA ESSENCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y
ETIQUETA, CLASE 44.

Articulo 2.-  DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca ESSENCE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y,E{FIQUE%H clase 44,
Expediente n° 2429900 solicitada por MARTHA .rj‘xﬁcmm MENDOZA

PERDOMO.— - /.

i
I

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. i

Directora
suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CIMED & €O. 5.A. CONTRA MARCIO JOSE FRANZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CIMED” CLASE 05.

Asuncién, 21 SEP 2055

VISTO:
El expediente caratulado: CIMED & CO. S.A. contra MARCIO JOSE FRANZ sobre
opasicidn al registro de marca “CIMED” clase 05, y; e
3 CONSIDERANDO:
" Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “CIMED”,

~ solicitada para la clase 05, en base a la marca CIMED en la clase 05, por lo que corresponde a esta

D¥ireccién determinar si las marcas son o no confundibles, - S—

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
. momento de analizar la oposicién a la 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 di;;:inguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
2 misma y*a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
en lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios

en, siempre que tengan relacion encre ellos.
gur pr
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CIMED & CO. S.A. CONTRA MARCIO JOSE FRANZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CIMED” CLASE 05.

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

e

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

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

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

novedad, especialidad y originalidad, 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 derivd 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. - - - -

Quc de.acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez a los argu méqms 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 CIMED & CO. S.A. CONTRA MARCIO JOSE FRANZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CIMED” CLASE 05.

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

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 normartiva vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar [a oposicioN. —-—r—meeomee 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: “Np podrd
r:gﬁ;rmr}e como marcas los signos_que constituyan wna reproduccion imitacion, tradwuccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusidn o un riesgo de asociaciin con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su Sfuerza 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
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 158/23, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

ﬂposici&_n’ﬂ&luc_ia‘iqu corresponder asi en derecho.-—-- -

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CIMED & CO. S.A. CONTRA MARCIO JOSE FRANZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CIMED” CLASE 05.

Resolucién D.AM.L n. ®

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CIMED & CO. S.A. contra MARCIO JOSE FRANZ sobre oposicion al registro de

marca “CIMED” clase 05,, Expediente n® 22109044 solicitada por MARCIO JOSE
FRANZ - S e S : S

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la magta “CIME[}.’}'ﬁiaﬂe 05,
Expediente n® 22109044 solicitada por MARCIO JOSE FRANZ. ——rremeereecees

Articulo 3.- NDTIFiQUESE por cédula,

.. rd

G. JADIY ALVARENEA?A/RH
:Zll 'Directora

AP
'\‘l!
:
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
35.

Asuncidn, :_";_ uu"" EUZE

VISTO:

El expediente cararulado: IMPU RTADORA AUDI SA contra P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de la marca MEGA
SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, y. ------rerenenv -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MEGA
SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al
registro de la marca MEGA ELECTRONICOS, en la clase 35, por lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles, oo

-

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. 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

" Articulo 15°.- El-registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo glr’ﬁ misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra ghien lesione sus deréchos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro-signo que pueda inducir djrecta o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios

gﬂalﬁui:rﬁ"s:cz la clase en que fighren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
| I',
|
| P

/]
| /
|I _f"."’ o | . \_/\/
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
35.-

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. S

Que, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el

mismo sea realizado desde una visidn de conjunto, como es regla general en el derecho marcario

sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepcidn de una de las marcas

puede ser asociada con la otra. -

. Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “MEGA SHOPPING
VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA” y la marca oponente “MEGA ELECTRONICOS”,
se advierte que la solicitud de registro estd compuesta por cuatro palabras, mientras que el
oponente cuenta con dos palabras, donde la palabra MEGA es comiin. De dichas diferencias
‘ortogrificas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a
continuacién de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es diferente una

(s [ o - R ——— = s =

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si
existe coexistencia ‘previa en el fiomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las
.fﬂﬁn’éminacionc& MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA (solicitada), y
I}JEGE i.‘TLECT'R.OI\fICOS (marca base de oposicién), existen otras marcas registradas que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI SA. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
1 o

cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, conforme al escrito de contestacidén el
solicitante manifiesta: “La denominacion MEGA ya se encuentra registrada en la misma dlase qe
la del oponente y en clases relacionadas, a nombre de titulares diferentes, conviviendo pacificamente
con ella. Por lo que ficil es concluir que también pueden coexistir con la de mi mandante. Cito
algunas de modo de ejemplo: MEGASHOP, Reg. n° 556.944 dase 35, MEGA SYSTEM, Reg. n°
467.959 dase 35, MEGA HOME, Reg. n® 5963961 clase 35", Extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca

oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente, —-

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos
vocablos de fantasfa evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a

tener en cuenta, pues evitard que se llegue a producir confusidn directa o indirecta en el

MmO, - . -

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

entre [as mismas. 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 ban de ser analizadas con

arreglo a su visidn en, su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa

_H;.';i ,q{ag;ip_ preferente :;‘gﬁqu.,- propugna una vision de conjunte sincrética, desde la totalidad de los
/ \
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
35.

“elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética vy
. gmﬁﬂ“!. i —~

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

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

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

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

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

de una marca. - -

Que, esta Direccion 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 oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 337/25 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.~—-seme— i s

*Dr, f_éi-pihd:z Nuv}\ﬁndammms de Derecho de Marcas - pdg. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
35.-—

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
IMPORTADORA AUDI SA. contra P Y X INTERNACIONAL EAS.
UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de la marca MEGA SHOPPING
VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 2445903 solicitada
por P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL. et

Articulo 2.-  DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ET’IQUET.EL clase 35,
Expediente n" 2445903 solicitada por P Y X _MERNACIDNE:L E.AS.

UNIPERSON AL -ereereerremmrrmeessmemmemsemmeesmmeemeeesreeenas Afen ] ........
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /- /_i//\l-/ .
s i f
— . W ! /
Sl % \‘\;-' ~/ \/
1 .aLmREmﬁ SUAREZ

Directora

WY
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
35.

Asuncién, 2 SEP 2075
VISTO:
expediente  caratulado: IMPORTADORA AUDI SA. contra P Y X

INTERNACIONAL E.AS. UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de la marca MEGA
VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, R S,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MEGA
VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la
marca MEGA ELECTRONICOS, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccidn

determinar si las marcas son o no confundibles,----reeeeee- - S———

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

velando siempre por el interés general. s

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

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

II
;
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
35.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e =

Que, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el

mismo sea realizado d na visidn de conjunto, como es regla gener n ¢l derecho marcario

sin artificiales desmembraci o obietivo es advertir i la

puede ser asociada con 12 O, —=-emmmemmmmsemmse s e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “MEGA VESTCASA
PARAGUAY Y ETIQUETA” y la marca oponente “MEGA ELECTRONICOS", se advierte

que la solicitud de registro estd compuesta por tres palabras, mientras que el oponente cuenta con

dos palabras, donde la palabra MEGA es comiin. De dichas diferencias ortogrificas se genera un
distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuacién de la otra,

tenemos que la impresidn auditiva que generan ambas es diferente una de otra.

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si
existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las
dmnm;ﬁacmnes MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA (solicitada), y MEGA
L E'("TRGN ICDS\(mma base de oposicién), existen otras marcas registradas que cuentan con

daﬁumma:‘jmnes simiares. En ese sentido, conforme al escrito de contestacion el solicitante

Pigina 2de §
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
35.

manifiesta: “La denominacion MEGA ya se encuentra registrada en la misma dase que la del
aponente y en clases relacionadas, a nombre de titulares diferentes, conviviendo pacificamente con
ella, Por lo que ficil es concluir que tambicn pueden coexistir con la de mi mandante. Cito algunas
de modo de cjemplo: MEGASHOP, Reg. n® 556.944 dase 35, MEGA SYSTEM, Reg. n°467.959
case 35, MEGA HOME, Reg. n® 5963961 clase 35", Extremo que demuestra la coexistencia
pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca oponente

pretender utilizar con exclusividad ur vocablo con el cual ya coexiste previamente. —-----eeeemeceeee

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
vocabl asfa evocan una j iferente en la consumidor, que es otro punto a

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

(111171 1 6 S S — e

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

entrs Lo mismnas, s -

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mas
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su visin en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “acupa

HE'ngc}r'}é;g%}ﬁk‘d que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

...f
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
35.

clementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonctica y
L]

grifica”™ e S

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

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

incluva int

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, -

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

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

de una marca. ~—--—- -

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
impmccdm.te, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 338/25 emitido por la

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

derecho.—--- S—— oo

Fd s
! Dr. Ferndndez Nmﬂa - Fundamentos de Deerecho de Marcas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE

LA MARCA EL MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
35.

Resolucidén D.A.M.L n.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
_RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accion deducida por
IMPORTADORA AUDI S.A. contra P Y X INTERNACIONAL EAS.
. UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de la marca MEGA VESTCASA
PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n°® 2445899 solicitada por P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL.--eeeeemmemeeae - -

Articulo 2.-  DISPONER la prosecucion de trémites de J¢ solicituid de registro de la
marca MEGA VESTCASA PARAGUAY Y LTIQHE,T& clase 35, }}xpcdlenre n®
2445899 solicitada por P Y X INTEB.NACIONAUE AS UNLPERSDNA\{ .......... —

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

Directora

wla Drrfﬁmﬂn de Asuntos Marcarios Litigiosos

——

lll
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE

Asuncidn, ]2 CEp 205
VISTO:

El expediente caratulado: IMPORTADORA AUDI SA. conta P Y X
INTERENACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de la marca MEGA
TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca MEGA TIENDA
VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la
marca MEGA ELECTRONICOS, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles,——————rmmrreeerceeame

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. cemnaes

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
conera q].m:n lesione. sus derechos, Asimismo concede e derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
oo i que pueda }nduclr directa o indirectamente a confusidn o asociacion entre los productos o servicios

cualquiera sea la clase en'que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
! 1 |

P v
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POR LA CUAL SE DECLARA-IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
355 —

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, ran vilidos como el derecho a constituir una marca, -e-

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

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

miarea previstas en la Ley de Marcas. e R
. Que, al realizar lisi inaci
mismo sea realizado desde una visién de conjunto, como es regla general en el derecho marcario,

sin artificiales braciones

puede ser asociada con la otra. v - e e

Que, analizando el campo ortogrifico y fonético de la solicitante “MEGA TIENDA
VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA” y la marca oponente “MEGA ELECTRONICOS”,
se advierte que la solicitud de registro estd compuesta por tres palabras, mientras que el oponente
cuenta con dos palabras, donde la palabra MEGA es comiin. De dichas diferencias ortogrificas se
genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuacién

de la otra, tenemos que la impresién auditiva que generan ambas es diferente una de otra, -——-—-

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si
existe coexistencia previa en ¢l nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las
denomindciones MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA (solicitada), y
MEG:& ELECT RGNIEDS (marca base de oposicién), existen otras marcas registradas que

cueﬁtaﬂ con denominaciones similares. En ese sentido, conforme al escrito de contestacién el

\ VoA |\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI SA. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
3.

solicitante manifiesta: “La denominacion MEGA ya se encuentra registrada en la misma clase que
ta del aponente y en clases relacionadas, a nombre de titulares diferentes, conviviendo pacificamente
con ella. Por lo gue fdcl es conduir gue también pueden coexistir con la de mi mandante. Cito
algunas de modo de ejemplo: MEGASHOP, Reg. n® 556,944 dase 35, MEGA SYSTEM, Reg. n®
467.959 dase 35, MEGA HOME, Reg. n° 5963961 clase 35", Extremo que demuestra la
coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podria el titular de la marca

oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. —-—

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

rmisino. e S i i e .

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

entre las mismas, e

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente vequeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
avreglo asu visién en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “scupa
m}j{g’;r pmﬁr‘m}ﬁ\d que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
rgy. \

/
!
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
35.

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y
L1 AR — e A G AP P S I

in MENLOS ca i ~Oniunto. e e

Que, se puede notar que la solicirud 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.---—---eevo- -~ e -

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

de una marca. -eee-- e ettt et et

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 336/25 emitido por la

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

derecho. sesseeees T

. Dr.)‘grn:ind:ez N-;:vr:n;\ Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199.
\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X
"INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE
35.

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

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
IMPORTADORA AUDI SA. contra P Y X INTERNACIONAL EAS.
UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de la marca MEGA TIENDA VESTCASA
PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n® 2445895 solicitada por P Y X
INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL . eemeemese e

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

marca MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, Expediente

n® 2445895 solicitada por P Y X INTERNACIONAL EAS.
A2 V-

L1

(553120511 870) N\ P S—— 746, - \
~d [ % |
Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula, -~/ : ........ e -,;/”j -
[ - d | F ~ e A
- .,_‘lul \ /_/
}I-' Thl '..-.
j - ABG/JADIYT ALVARENGA SUAREZ
' ' \  Direftora

D_ilrlcctﬁn de Asuntos Marcarios Lirigiosos

v
. = 4 d.'-i""l
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FENICIA IMPORT & EXPORT CONTRA CLEBERSON
CRISTIANO POLOTO FERREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EMPORIO Y ETIQUETA” CLASE 35.-

Asuncion, )
27 SEP 9005
B ol !

UL
VISTO:

El expediente cararulado: FENICIA IMPORT & EXPORT contra CLEBERSON
CRISTIANO POLOTO FERREIRA sobre oposicién al registro de marca “EMPORIO Y
ETIQUETA” clase 35, y;-— -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “EMPORIO
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca EMPORIO DV clase 35, por lo que
corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles,

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' 2 esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general, R

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
&onira ::_L_L,nfn Iestuntqm derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro suﬂn que pueda 1miumr directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

c ra sea la clase en Que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
i |
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% GOBIERNQpg, = DIRECE u'.-.:x NACIONAL
‘() PARAGUAY | Desorubid

Resolucion D.AM.L n. "_G_EL il [] 3 3

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FENICIA IMPORT & EXPORT CONTRA CLEBERSON
CRISTIANO POLOTO FERREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EMPORIO 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 pablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

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

las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual ¥ conceptual. e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 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 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 heches alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

Pigina 2 dc 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FENICIA IMPORT & EXPORT CONTRA CLEBERSON
CRISTIANO POLOTO FERREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “EMPORIO Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

solicitada para su registro.-—----------- e s 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.----—-----—- -

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.—-—-—-- Feee e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccidn,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tevcers, 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, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signo”. . e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direcci}ipmq_sidera que la marea solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
‘( k!
\"l

- . i ) .
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FENICIA IMPORT & EXPORT CONTRA CLEBERSON
CRISTIANO POLOTO FERREIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA “EMPORIO Y ETIQUETA” CLASE 35,

corresponde confirmar el Dictamen n.® 243/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derecho.—-—meoemmee oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por JEAN
FENICIA IMPORT & EXPORT contra CLEBERSON CRISTIANO POLOTO
FERREIRA sobre oposicién al registro de marca “EMPORIO Y ETIQUETA” clase 35,

Expediente n® 1857527 solicitada por CLEBERSON CRISTIANO POLOTO
FERREIRA. - - - e

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro de K marea “EMPDRID Y

ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 1857527 mrc&mda por CLEBERSON
CRISTIANO POLOTO FERREIR A A W S Ty :

Articulo 3~  NOTIFIQUESE por cédula. A
Vit

— 'I--"-'W »( |III .';._J"'L \i,-’ ._.’\\_//_,-"

"j b, L IIII"\. ;,.z"" \P{I-.
AL?MNG;(/S}MRFZ
4\ Directora
Wt Dircc{téj}ﬂe fsuntos Marcarios Litigiosos
\ n
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ENTEROLIFE” CLASE 05.

Asuncidn,
VISTO:
El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E

. INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI contra MEGA LABS S.A. sobre oposicién al registro de marca
“ENTEROLIFE" clase 05, y; o oo

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“ENTEROLIFE", solicitada para la clase 05, en base a las marcas ENTERO-GAS y
ENTEROLYTE; ambas en la clase 25 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles aeeeeeooo -

Que, en uso de las atribiiciones 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. weseaens -

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

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

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

0 que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
Iaq\s:a la clase en qll;'tlr: figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

.-'Ill g
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ENTEROLIFE” CLASE 05.

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

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

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

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

clementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual ¥

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 contesté el rraslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé 'én la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
¢l 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 trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

de /los hecﬁbq alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normariva
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ENTEROLIFE” CLASE 05.

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

validez a los argumentos de los oponentes, 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
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,—-- et e

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

resolver ¢l presente expediente conbase en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interds en sustentar la oposicidn. - e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
ﬁgﬂtrmr come marcas los signos que constituyan una veproduccion imitacion, traduecion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
mac:d-:.‘r en ¢l sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercers, cualesquiera que sean los
pmdncm.r o servicios & los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
mn_;‘iumr: 0 un riesgo de asoctacion 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

L L ————

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

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

estipuladas en la Lxﬁ n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “ENTEROLIFE” CLASE 05,

corresponde confirmar el Dictamen n.* 99/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las
oposiciones deducidas por corresponder asi en derech,——--—---emmeememoeeee e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR - procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI
contra MEGA LABS 5.A. sobre oposicién al registro de marca “ENTEROLIFE” clase
05, Expediente n® 1864128 solicitada por MEGA LABS S.A.—

e - T
-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de /Iz,(éa:r:a ”LNTTROLIFE“
clase 05, Expediente n® 1864128 solicitada por MEGA

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Uh'm:tén" 2 A\sunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “ELECTROLUX Y ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncidn, 2 3 EEID 2325

VISTO:

El expediente caratulado: AKTIEBOLAGET ELECTROLUX contra JACQUELINE
ELIZABETH CARDOZQO DE GAVILAN sobre oposicion al registro de marea
“ELECTROLUX Y ETIQUETA? clase 35, yjemsrmsremsasmrememtamtcmememeeet e meremeees memenase

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“ELECTROLUX Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca
ELECTROLUX en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

son o no confundibles.--- - e

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

velando siempre por el interés general, e e s et et

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 deTa m\l.b%a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra duien lesione derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otre signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios

1
cualguitra sea la clase en Que figuren, siempre que rengan relacién entre ellos,
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “ELECTROLUX 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, —----eeev

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-----scrorereenne. e

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacion solicitada “ELECTROLUX Y
ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion ELECTROLUX, se [:n:rcil:u: 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 contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
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 |9€/ hechos deghqﬁm 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 AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “ELECTROLUX Y ETIQUETA” CLASE 35.

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

solicitada para su registro. -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas. La denominacién salicitada no reine 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, —-----sss-eessmsemmmrmmreeeras

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

interés en sustentar la oposicion. 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 podrid
registrarse come marcas los signos que constituyan una reproduccion tmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, euando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. wemrnnenes e

Que, per lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn rnnsid:r\a_ﬂue la marea solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
zt's_i;liruh\d:.s en la Lx:f n® 1.294/98 y no relne los requisitos para su registro, por lo que

I I"| I|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “ELECTROLUX Y ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 492/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicion deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX contra JACQUELINE ELIZABETH
CARDOZO DE GAVILAN sobre oposicién al registro de marca “ELECTROLUX Y
ETIQUETA" clase 35S, Expediente n® 1850081 solicitada por JACQUELINE
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN vervenscmosssssmmmss s ssimgsa s e -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marta “ELECTROLUX Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 1850081 solicitada por JﬂCQUELIh]:
ELIZABETH CARDOZO DE GAVILAN |

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
-*'1 aw. N

|, ABG.JADIVI ALVARENGA SUAREZ
-/ Directora
- Direecién de Asuntos Marearios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO., LTD., CONTRA TSE I
LIAO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EARMOR” CLASE
10.

Ammcide, 23 SEP 205
- VISTO:

El expediente caratulado: GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO., LTD., contra TSE I
LIAO sobre oposicidn al registro de marca “EARMOR” clase 10, yj---—-—emrmmremmmrmeremmeneencae

w

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 10, en base a la marca EARMOR en la clase 10, 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 administrariva, 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, -—eeeoeo

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

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

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

g i £ i . .
contra quitn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro sigho que pueda inducik directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cualqyiera 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 GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO,, LTD., CONTRA TSE I
LIAO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EARMOR” CLASE
10.-

. 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. aeeee

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

oposicion EARMOR, se percibe que entre las mismas existen clementos 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 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 trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

L Lo T |

T T IS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO., LTD., CONTRA TSE I

LIAO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EARMOR" CLASE
10.

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

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

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

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

interés en sustentar la oposicion. —

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
m?;fmfdn 0 un riesgo de asociacion con ese tercero, o sgnifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiess becho conocido el signo” .~ e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 237/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicid ctda pnr corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
"I'IDRA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO., LTD., CONTRA TSE I
LIAO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EARMOR” CLASE
10.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por JEAN
GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO,, LTD,, contra TSE I LIAO sobre oposicién al
registro de marca “EARMOR” clase 10, Expediente n® 2146792 solicitada por TSE I
LIAQ, e —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dp-h'm?é:a "EﬁRhB\” clase 10,
Expediente n°® 2146792 solicitada por TSE I LIAQ.—-<

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

/
ALVARENGA
Directora

suntos Marcarios Lid giosos

Pigina 4 de 4



