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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COFLEX S.A. DE CV. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KOFLEX ELECTRIC” CLASE
11.

Asuncion, P
05 48R 2008
VISTO:
El expediente caratulado: COFLEX S.A. DE CV. contra PASTOR ROCHE
GALEANO sobre oposicién al registro de marca “KOFLEX ELECTRIC” clase 11, y;--r--enme-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “KOFLEX
ELECTRIC”, solicitada para la clase 11, en base a la marca COFLEX en la clase 11
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. =

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo. d isma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contpd quien lesioge sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
otgh signo que puedga inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cpalqutiera sea la clasq en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COFLEX S.A. DE CV. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KOFLEX ELECTRIC” CLASE
11.

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

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

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “*KOFLEX
ELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion COFLEX, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccion 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
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un ¢s del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad
de/l\::":nb\gs alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
procesal.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COFLEX S.A. DE CV. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KOFLEX ELECTRIC” CLASE
11.

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 apritud de la marca

solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/econfusidn 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. ——-—-rreerremrmsemmmrmeermeene

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 np-nsiciﬁn, an

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

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo”.

sxpresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

n® 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COFLEX S.A. DE CV. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “KOFLEX ELECTRIC” CLASE
11.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 109/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por curr:spﬂnder asi en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
COFLEX S.A. DE CV. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposicion al
registro de marca “KOFLEX ELECTRIC” clase 11, Expediente n® 2477756 solicitada

por PASTOR ROCHE GALEANQ.—--—eeeeeev

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de I “KOFLEX
ELECTRIC" clase 11, Expediente n° 2477756 solicitada por PASTQR ROCHE
GALEANOQ.---roreneeee ) 1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL S.L. CONTRA LEGALITAS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LEGALITAS PARAGUAY
Y ETIQUETA” CLASE 45.

Asuncion, T
06 A
VISTO:

El expediente caratulado: LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL S.L. contra
LEGALITAS 5.A. sobre oposicién al registro de marca “LEGALITAS PARAGUAY Y
ETIQUETA” clase 45, ¥ ¥ o

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “LEGALITAS
PARAGUAY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 45, en base a la marca extranjera
LEGALITAS en la clase 45 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar

si las marcas son o no confundibles. i

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

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

velando siempre por el interés general, —-— s

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

a distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la bro ia
par guir p arg gu prop

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

' Articulo-15"- Bl registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
i a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
gho que pucda inducir directa o indirectamente a confusitn o asociacién entre los productos o servicios
n sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

74, quicn lesione s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL S.L. CONTRA LEGALITAS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LEGALITAS PARAGUAY
Y ETIQUETA” CLASE 45.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. v -

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

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La 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 desfhterés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

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. LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL S.L. CONTRA LEGALITAS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LEGALITAS PARAGUAY
Y ETIQUETA” CLASE 45.

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

solicitada para su registro.-—--

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

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

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

interés en sustentar la oposicion, —--—r-r--ev

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercern, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusidn o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo™.

Que, por lo #xpresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
; la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

1° 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 LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL S.L. CONTRA LEGALITAS
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “LEGALITAS PARAGUAY
Y ETIQUETA” CLASE 45.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 305/25, 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
LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL S.L. contra LEGALITAS $.A. sobre oposicién al
registro de marca “LEGALITAS PARAGUAY" clase 45, Expediente n® 2383578
solicitada por LEGALITAS S.A. e et st e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
PARAGUAY” clase 45, Expediente n° 2383578 /solicifada por LEGALITAS
S.A.-

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, —- / \{\ { ) )

\ . ! " Directora
“Direccidn da Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA.
CONTRA XIAOMI INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
XIAOMI, CLASE 09.

Asuncion, ﬂ'* ABH *wﬁq
VISTO:

El expediente caratulado: XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA.
contra XIAOMI INC. sobre oposicién al registro de la marca XIAOMI clase 09, Y, mmemme e -

CONSIDERANDO:

Que, sc promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca XIAOMI
solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera XIAOMI en la clase 35, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
s derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
\u'gg:m que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
ualquitra sea la clase ef que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA.
CONTRA XIAOMI INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
XIAOMI, CLASE 09.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, en atencién al derecho invocado por la parte oponente en autos, corresponde
efectuar un andlisis integral de los antecedentes registrales pertinentes, del cual se desprende que
la parte solicitante ya es titular de derechos vilidamente adquiridos en el territorio nacional sobre
signos marcarios sustancialmente coincidentes, a saber: XIAOMLI, clase 8, Registro N® 516269,
XIAOMI clase 16, Registro N° 516272, XIAOMI clase 12, Registro N° 516273, XIAOMI clase
28, Registro N° 516274 entre otros. En consecuencia, tales registros previos confieren al
solicitante una posicién juridica consolidada dentro del sistema marcario, evidenciando un uso
legitimo y anterior del elemento distintivo “XIAOMI”. wereeas -

Que, en ese sentido, resulta aplicable el principio de prelacién, conforme al cual el
derecho sobre una marca se adquiere y se fortalece a partir de su registro previo, otorgando a su
titular una prioridad frente a terceros respecto de signos idénticos o semejantes. Asi, el solicitante
no solo acredita un interés legitimo, sino también un mejor derecho derivado de su condicién de
titular registral anterior, lo cual debe ser especialmente ponderado al momento de resolver la

PIESEHtE Ccontroversia. e

Que, asimismo, no se advierten impedimentos legales ni riesgos de confusion indebida

que justifiquen restringir la proteccién pretendida, en la medida en que la solicitud actual se
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
ACCION DEDUCIDA POR XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA.
CONTRA XIAOMI INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
XIAOMI, CLASE 09.—-

Que, cabe resaltar que: el Articulo 6 quinquies del Convenio de Paris y reconocido en el
Articulo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: El propietario de una marca de productos
o servicios inscripta en el extranjero, gozard de las garantias que esta ley le otorga, una vez
registrada en el pais, la cual la marca oponente no tienes ningtin registro con la denominacién
XIAOMLI, que lo avale en este pais, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que no

existe con prelacién una marca registrada con anterioridad al de la solicitante, lo que nos da la

pauta que no hay ningiin impedimento para coexistir las marcas entre si.

Que, por todo lo expuesto, corresponde concluir que el solicitante goza de un mejor
derecho en relacién con la marca pretendida, encontrindose amparado por el principio de
prelacién y por la continuidad en el uso y registro del signo, razén por la cual no existen
obstdculos jurfdicos que impidan la concesién de la presente solicitud, debiendo en consecuencia

admitirse la misma y permitirse la extensién de la proteccién marcaria a favor de su legftimo

| 111§ | fe R O e S et e e

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

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

la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA.
CONTRA XIAOMI INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
XIAOMI, CLASE 05.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 442/25 emitido porla

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

derecho, - - s -
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA. contra XIAOMI INC. sobre
opasicién al registro de la marca XIAOMI clase 09, Expediente n® 1985715, solicitada
por XIAOMI INC. e -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de teimites de'la solicitud ¥e registro de la
marca XIAOMI  clase 09, Expediente n® 198 licitada pbr XIAOMI
INC. =

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. fN ) /

-

W : &/ Directora
., Direcgién\de Asuntos Marcarios Litigiosos

i
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA.
CONTRA XIAOMI INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
XIAOMI, CLASE 25.

Asuncidn, 06 AR 7006
VISTO:
El expediente caratulado: XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA.
contra XIAOMI INC. sobre oposicion al registro de la marca XIAOMI clase 25, Y.reememennnaans —
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca XIAOMI
solicitada para la clase 25, en base a la marca extranjera XIAOMI en la clase 35, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. - G

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
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ACCION DEDUCIDA POR XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS ITDA.
CONTRA XIAOMI INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
XIAOMI, 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 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

marea previstas en la Ley de Marcas. -

Que, en atencién al derecho invocado por la parte oponente en autos, corresponde
efectuar un anilisis integral de los antecedentes registrales pertinentes, del cual se desprende que
la parte solicitante ya es titular de derechos vilidamente adquiridos en el territorio nacional sobre
signos marcarios sustancialmente coincidentes, a saber: XIAOM], clase 8, Registro N° 516269,
XIAOMI clase 16, Registro N° 516272, XIAOMI clase 12, Registro N® 516273, XIAOMI clase
28, Registro N° 516274 entre otros. En consecuencia, tales registros previos confieren al
solicitante una posicién juridica consolidada dentro del sistema marcario, evidenciando un uso

legitimo y anterior del elemento distintivo “XIAOMI”. - -

Que, en ese sentido, resulta aplicable el principio de prelacién, conforme al cual el
derecho sobre una marca se adquiere y se fortalece a partir de su registro previo, otorgando a su

titular una prioridad frente a terceros respecto de signos idénticos o semejantes. Asi, el solicitante

no solo-acredita un interés legitimo, sino también un mejor derecho derivado de su condicién de
tipdlar registral anterior, lo cual debe ser especialmente ponderado al momento de resolver la

PICSCNTE CONLTOVEr§id.--—-r—--rrrmsmmrenn = .
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
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CONTRA XIAOMI INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
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Que, asimismo, no se advierten impedimentos legales ni riesgos de confusién indebida
que justifiquen restringir la proteccién pretendida, en la medida en que la solicitud actual se
enmarca dentro de una estrategia razonable de extensién marcaria por parte de su titular, quien

busca ampliar la cobertura de su signo distintivo a otras clases, manteniendo la coherencia

comercial y la identificacién empresarial previamente consolidada. e

Que, cabe resaltar que: el Articulo 6 quinquies del Convenio de Paris y reconocido en el
Articulo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: El propietario de una marca de productos
o servicios inscripta en el extranjero, gozard de las garantias que esta ley le otorga, una vez
registrada en el pais, la cual la marca oponente no tienes ningun registro con la denominacion
XTAOMI, que lo avale en este pals, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que no

existe con prelacién una marca registrada con anterioridad al de la solicitante, lo que nos da la

pauta que no hay ningiin impedimento para coexistir las marcas entre si. -

Que, por todo lo expuesto, corresponde concluir que el solicitante goza de un mejor
derecho en relacién con la marca pretendida, encontrindose amparado por el principio de
prelacién y por la continuidad en el uso y registro del signo, razén por la cual no existen
obstdculos juridicos que impidan la concesién de la presente solicitud, debiendo en consecuencia

admitirse la misma y permitirse la extensién de la proteccién marcaria a favor de su lv:gh:imu

titular. - oo

Qug, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
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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 bdsicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca, ~---eeeeees B

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 redine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 441/25 emitido porla
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA. contra XIAOMI INC. sobre
oposicion al registro de la marca XIAOMI clase 25, Expediente n® 1985756, solicitada
por XIAOMI INC.

2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
JAOMI  clase 25, Expediente n® 1985756 solicitada por XIAOMI
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
ACCION DEDUCIDA POR XIAOMI COMERCIO DE ELEC NICOS, LTDA.
CONTRA XIAOMI INC., SOBRE OPOSICION AL RE DE LA

XIAOMI, CLASE 25. / 7( / ) /

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

SUAREZ

Ditectora
y "I T 2w 1
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
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Asuncién, [l 5 [}] 06
VISTO:
El expediente caratulado: XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA.
contra XIAOMI INC. sobre oposicién al registro de la marca XIAOMI clase 18, y.---—re-oeevv -
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca XIAOMI
solicitada para la clase 18, en base a la marca extranjera XIAOMI en la clase 35, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrzQuien fesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrg'signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas. - -

Que, en atencién al derecho invocado por la parte oponente en autos, corresponde
efectuar un andlisis integral de los antecedentes registrales pertinentes, del cual se desprende que
la parte solicitante ya es titular de derechos vilidamente adquiridos en el territorio nacional sobre
signos marcarios sustancialmente coincidentes, a saber: XIAOMI, clase 8, Registro N* 516269,
XIAOMI clase 16, Registro N* 516272, XIAOMI clase 12, Registro N® 516273, XIAOMI clase
28, Registro N° 516274 entre otros. En consecuencia, tales registros previos confieren al
solicitante una posicién juridica consolidada dentro del sistema marcario, evidenciando un uso
legitimo y anterior del elemento distintivo “XIAOMI”. was

Que, en ese sentido, resulta aplicable el principio de prelacién, conforme al cual el
derecho sobre una marca se adquiere y se fortalece a partir de su registro previo, otorgando a su
titular una prioridad frente a terceros respecto de signos idénticos o semejantes. Asf, el solicitante
no solo acredita un interés legitimo, sino también un mejor derecho derivado de su condicién de

sl anterior, lo cual debe ser especialmente ponderado al momento de resolver la
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Que, asimismo, no se advierten impedimentos legales ni riesgos de confusién indebida
que justifiquen restringir la proteccién pretendida, en la medida en que la solicitud acrual se
enmarca dentro de una estrategia razonable de extensién marcaria por parte de su titular, quien
busca ampliar la cobertura de su signo distintivo a otras clases, manteniendo la coherencia

comercial y la identificacién empresarial previamente consolidada.---

Que, cabe resaltar que: el Articulo 6 quinquies del Convenio de Paris y reconocido en ¢l
Articulo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: E/ propietario de una marca de productos
0 servicios inscripta en el extranjero, gozard de las garantias que esta ley le otorga, una vez
registrada en el pais, la cual la marca oponente no tienes ningtin registro con la denominacién
XIAOMI, que lo avale en este pais, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que no

existe con prelacién una marca registrada con anterioridad al de la solicitante, lo que nos da la

pauta que no hay ningiin impedimento para coexistir las marcas entre si.

Que, por todo lo expuesto, corresponde concluir que el solicitante goza de un mejor
derecho en relacion con la marca pretendida, encontrindose amparado por el principio de
prelacion y por la continuidad en el uso y registro del signo, razén por la cual no existen
obsticulos juridicos que impidan la concesion de la presente solicitud, debiendo en consecuencia

admitirse la misma y permitirse la extensién de la proteccién marcaria a favor de su legitimo

titular. -

_Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de E‘-qurca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente

no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA.
CONTRA XIAOMI INC. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
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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 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 Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
impmcndcnt:, consecuentemente, mmspundt confirmar el Dictamen n® 440/25 emitido porla

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

derecho.
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
XIAOMI COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA. contra XIAOMI INC. sobre
oposicién al registro de la marca XIAOMI clase 18, Expediente n® 1985757, solicitada
por XIAOMI INC.-reeeeenee

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
ca _RIQ\GMI clase 18, Expediente n® 1985757 solicitada por XIAOMI
C. A
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ACCION DEDUCIDA POR XIAOMI COMERCIO DE ELE COS LTDA.
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Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
untos Marcarios Litigiosos

«Direccidén
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM
LTDA. CONTRA JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F OFERO Y ETIQUETA” CLASE
09.

ﬂs i b (ol []
uncidn 08 ABR me
VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA
FERNHEIM L[TDA. contra JIANGSU AOQFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. sobre
oposicién al registro de marca “F OFERO Y ETIQUETA” clase 09, ¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “F OFERO'Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 09, en base a la marca F FERNHEIM en la clase 09
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles =

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

! a‘h‘ticuln 15%.- EI reglstm de una marca hecho de =.C1.IE‘1'dD con esta ley, mncede asu ul:ul:r el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM
LTDA. CONTRA JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F OFERO Y ETIQUETA” CLASE
09.

legislacién 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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. 5

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

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones 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 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

la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

te en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM

LTDA. CONTRA JIANGSU AOFEILUOQ TECHNOLOGY CO. LTD. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F OFERO Y ETIQUETA" CLASE

09.

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

procesal. i

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

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

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

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

interés en sustentar la oposicion, —-—---—-eeree e i

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo 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 signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “F OFERO Y ETIQUETA" CLASE
09.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n" 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 64/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho. oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. contra
JIANGSU AOFEILUO TECHNOLOGY CO. LTD. sobre oposicion al registro de
marca “F OFERO Y ETIQUETA” clase 09, Expediente n® 2516354 solicitada por
JIANGSU AOFEILUOQ TECHNOLOGY CO. LTD.--—--—- e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de
ETIQUETA” clase 09, Expediente n® 2516354 solicitad :
TECHNOLOGY CO.LTD—

OFERO Y
IGSUMAOFEILUO

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AV S.A. CONTRA MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “A+V ACTUALIDAD +
VISION EL LUGAR DE LA NOTICIA Y ETIQUETA” CLASE 38.

Asuncién, 07 4

"

BR 208
VISTO:

El expediente caratulado: AV S.A. CONTRA MAIA MONSERRAT PERALTA
MERCADO sobre oposicién al registro de marca “A+V ACTUALIDAD + VISION EL
LUGAR DE LANOTICIA Y ETIQUETA” clase 38, yj-—--rrrrrmremrerrmreermrmmmem e cenmeencee

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “A+V
ACTUALIDAD + VISION EL LUGAR DE LA NOTICIA Y ETIQUETA”, solicitada para la
clase 38, en base a la marca AV §.A. CALIDAD EN PRODUCTOS (SLOGAN) en la clase 35
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no
confundibles. asics

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

' Articulo 15°.- EI rchstm dc una marca hecho de acuerda con esta ley, cnnt:dﬂ asu titul:l.r el derecho al uso

iz inducir dir:ﬂa o mdlrccr.amcntc a confusién o asociacién entre los productos o servicios
séien que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AV S.A. CONTRA MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “A+V ACTUALIDAD +
VISION EL LUGAR DE LA NOTICIA Y ETIQUETA” CLASE 38.

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-eeeee

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
opesicién; 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 “A4+V
ACTUALIDAD + VISION EL LUGAR DE LA NOTICIA Y ETIQUETA” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién AV
S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS (SLOGAN), se percibe que entre las mismas existen

elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.-------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn considera que la marca
solicitada no 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 contests el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en

el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AV S.A. CONTRA MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “A+V ACTUALIDAD +
VISION EL LUGAR DE LA NOTICIA Y ETIQUETA” CLASE 38.

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

procesal.

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

solicitada para su registro. S

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

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

interés en sustentar la np-nsicidn. —

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “Ne podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confiesigin-e
del Igna o la db

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

ign de su_fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR AV S.A. CONTRA MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “A+V ACTUALIDAD +
VISION EL LUGAR DE LA NOTICIA Y ETIQUETA” CLASE 38,

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reiine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 106/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.—---v-eeeeev - e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por AV S.A.
contra MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO sobre oposicién al registro de
marca “A+V ACTUALIDAD + VISION EL LUGAR DE LA NOTICIA Y
ETIQUETA” clase 38, Expediente n® 2250216 solicitada por MAIA MONSERRAT
PERALTA MERCADOQ, e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mar ACTUALIDAD
+ VISION EL LUGAR DE LA NOTICIA Y ETIQUEZXA” clase 38, Expediente n°
2250216 solicitada por MAIA MONSERRAT PERALTAMERCADON oo -
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS BV. Y
ZOETIS SERVICES LLC CONTRA AXMED PHARMA SOCIEDAD ANONIMA

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ADRAXXA” CLASE
0s.

¢ 7 ADD fne
Asuncion, U [ AOR 2008

VISTO:

El expediente caratulado: BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS BV. Y ZOETIS
SERVICES LLC contra AXMED PHARMA SOCIEDAD ANONIMA sobre oposiciones al
registro de marca “ADRAXXA” clase 05, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ADRAXXA”,
solicitada para la clase 05, en base a las marcas TERAXXA y DRAXXIN, en la clase 05

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

confundibles,

Que, en uso de las 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.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS BYV. Y
ZOETIS SERVICES LLC CONTRA AXMED PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ADRAXXA” CLASE
05.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - mrrmmeeemmeeeeecc

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

oposiciones TERAXXA y DRAXXIN , se percibe que entre las mismas existen elementos que

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones 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 Iegﬂ esu‘pulada, lo que derivo 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
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS BV, Y
ZOETIS SERVICES LLC CONTRA AXMED PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ADRAXXA” CLASE
05.

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

procesal -

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

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

solicitada para su registro.

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos gque constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
produgtes o 3ereicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar

@ de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
in de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS BV. Y
ZOETIS SERVICES LLC CONTRA AXMED PHARMA SOCIEDAD ANONIMA

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 357/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asi en derecho. —————merremeee e =

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS BV. Y ZOETIS SERVICES LLC contra
AXMED PHARMA SOCIEDAD ANONIMA sobre oposiciones al registro de marca

“ADRAXXA" clase 05, Expediente n® 2477659 solicitada por AXMED PHARMA
SOCIEDAD ANONIMA-—-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la

Expediente n® 2477659 solicitada por AX RMA SQCIEDAD
ANONIMA e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

; r'! Directora

Direcciénde Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC CONTRA GAVIER RAMON

QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WILMAR”
CLASE 44.

Asuncidn, .-] 7 -;L ;_[]25
VISTO:

El expediente caratulado: WALMART APOLLO, LLC contra GAVIER RAMON
QUTNDNEZ sobre oposicidn al registro de marca “WILMAR?” clase 44, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “WILMAR”,
solicitada para la clase 44, en base a la marca WALMART en la clase 35 respectivamente, por lo

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

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

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

velando siempre por el interés general, e

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

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

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

e sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
di inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
sea la clase &n que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC CONTRA GAVIER RAMON
QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WILMAR”
CLASE 44.

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 trémite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. —

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

prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual ——-rmemre 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 declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

PIOCESAL e =

gumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

S8 Tegistro,---
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC CONTRA GAVIER RAMON
QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WILMAR”
CLASE 44.

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

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

interés en sustentar la oposicidn. .

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a las que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su_fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signg” -

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 revocar el Dictamen n.® 61/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

ducida por corresponder asi en derecho.—----e e

Por tanto,
A/DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WALMART APOLLO, LLC CONTRA GAVIER RAMON

QUINONEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “WILMAR”
CLASE 44.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
WALMART APOLLO, LLC contra GAVIER RAMON QUINONEZ sobre oposicidn

al registro de marca “WILMAR” clase 44, Expediente n® 2414084 solicitada por
GAVIER. RAMON QUINONEZ.-—--ereeermreeremeomememencaces

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de lafnarca “WI

Expediente n® 2414084 solicitada por GJWIER%{)“
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. :

e e

_ | Directora
. Direccion d¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “BIOPROTECTION Y ETIQUETA”, CLASE 01. i

Asuncidn, 07 ABR 2me
VISTO:

El expediente caratulado: INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA
contra EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA sobre oposicion al registro de la marea,
BIOPROTECTION Y ETIQUETA, clase 01, y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
BIOPROTECTION Y ETIQUETA solicitada para la clase 01, en base 2 la marca IASA
INVERSIONES AGRICOLAS CULTIVE LONGER PROTECTION en la clase 01, por lo

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

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

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

velando siempre por el interés general. -

' Arti , egistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ttular el derecho al uso
a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
'?1?} que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

cyalquidya sea la clase en due 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 INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA

CONTRA EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “BIOPROTECTION Y ETIQUETA”, CLASE 01.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - = .

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

mancras, Iﬂ que hacen una marcada d.iﬁ:l'Eanl entre las mismas. -eeesemeenas i

Que, entre las marcas en pugna: BIOPROTECTION Y ETIQUETA (solicitada) vs.
IASA INVERSIONES AGRICOLAS CULTIVE LONGER PROTECTION (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacidn de

ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y

a término en contextos relevantes, pr:}mnvien&u asf una comunicacion clara y

auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “BIOPROTECTION Y ETIQUETA”, CLASE 01.

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

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

posibilidad de confusidén entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su
conjunto y no por sus elementos aislados. cercen -

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

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

e, s i e

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

marca ya existente (base de npnﬂcmn} las_marcas en cucgggﬁg ﬂ:h:[l ser_analizadas en su

yision i iterio la hora de

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, —-------c---

Que, en efecto, si bi

: 5i6n, ¥ en ningin momento
podrin acarrear inconvenientes al piblico interesado puesto que tanto la solicitud acompania al
elemento comin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

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

dizar en las diferencias entre BIOPROTECTION Y ETIQUETA (solicitada)
ONES AGRICOLAS CULTIVE LONGER PROTECTION (oponente),
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “BIOPROTECTION Y ETIQUETA”, CLASE 01.

se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como auditivo. La

doctrina y la jurisprudencia marcaria ensefian que el andlisis de marcas debe hacerse en su

totali uando el im juno que gener consumidores, v n ir de
elementos aislados. En este caso, las diferencias grdficas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas

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

claramente diferenciada. - . .

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La wonfusidn de marcas debe analizarse en funciin del
impacto general que la denominacidn produce en el consumidor medso. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comsn, presentan suficientes

diferencias grificas, fonéticas o conceptuales.” S

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

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

improcedente. - =% g

BioProtection

|ASA INVERSIONES AGRICOLAS CULTIVE
¢ LONGER PROTECTION
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA EWERTON LUIZ DE OLIVEIR A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “BIOPROTECTION Y ETIQUETA”, CLASE 01.

Solicitada Oponente

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas BIOPROTECTION Y
ETIQUETA vs. IASA INVERSIONES AGRICOLAS CULTIVE LONGER PROTECTION
no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningiin

inconveniente legal. - = T

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

Que, 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® 190/26 emitido por la

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

derecho. w- i - e
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

DECLARAR. improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
ES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA contra EWERTON LUIZ
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA EWERTON LUIZ DE OLIVEIR A SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “BIOPROTECTION Y ETIQUETA”, CLASE OL.

DE OLIVEIRA sobre oposicion al registro de la marca BIOPROTECTION Y
ETIQUETA , clase 01, Expediente n® 2520418 solicitada por EWERTON LUIZ DE
OLIVEIR A. =

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de | solicitud de registro de la
marca BIOPROTECTIONY ETIQUETA, clase 01, 7@1 te n° 2520418\solicitada
por EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA. A

AN,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

]!Jirecmra
" Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos

N

i
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA

EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “BIOGROWTH Y ETIQUETA”, CLASE 01.

Asuncién, 07 ABR 205
VISTO:

El expediente caratulado: RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra EWERTON
LUIZ DE OLIVEIRA sobre opesicién al registro de la marca, BBOGROWTH Y ETIQUETA,
clase 01, y. - - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca BIOGROWTH Y
ETIQUETA solicitada para la clase 01, en base a la marca VITAGROW en la clase 01, por lo que

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

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

velando siempre por el interés general. P

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

! Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
e Trapisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA
EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “BIOGROWTH Y ETIQUETA”, CLASE 01.

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 marea.——--—

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada BIOGROWTH Y ETIQUETA y la marca oponente VITAGROW
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: BIOGROWTH Y ETIQUETA (solicitada) vs.
VITAGROW (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa
de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo as

una comunicacion clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

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

mergddo. i
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA
EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “BIOGROWTH Y ETIQUETA”, CLASE 01.

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

to ¥ no por sus ele DOttt e A L

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos
fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusién en el pablico

consumidor, =

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

marca ya existente {ba.se de npmlclén} lg_wm_d;b_m_mw

Mhﬂldiﬂjf_mnﬁnw_mmn Del anilisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten _algunas letras en comiin, también es

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

podrin acarrear inconvenientes al piblico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al
elemento comiin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

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

Que, al profundizar en las diferencias entre BBOGROWTH Y ETIQUETA (solicitada) vs.
VITA GR.D%pﬂnente} se aprecm quv: las mismas son notables tanto desde el punto de vista
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA

EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA "BIOGROWTH Y ETIQUETA”, CLASE 01.

no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas

entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una

impresion general claramente diferenciada. -

Que, Jorge Otamendi sefiala que: "La wnfusion de marcas debe analizarse en funcin del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, va que los prefijos o sufijos comunes a
varias marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comin, presentan suficientes

diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales.” s

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

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

improcedente. - i
BioGrowth Vital

"“\Sniicimda Oponente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA

EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “BIOGROWTH Y ETIQUETA”, CLASE 01.—-

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas BIOGROWTH Y
ETIQUETA vs. VITAGROW no presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su

coexistencia no representa ningln inconveniente Ecg:].

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 redine 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
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 189/26 emitido por la

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

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

lo.1- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
: Z{JBE{" R ARGENTINA S.A. contra EWERTON LUIZ DE OLIVEIR A sobre
oposicién al régistro de la marca BIOGROWTH Y ETIQUETA , clase 01, Expediente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA
EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “BIOGROWTH Y ETIQUETA”, CLASE 01.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la splicitud registro de la
marca BIOGROWTH Y ETIQUETA, clase 01, Expedie?é' 2520410 splicitada por
EWERTON LUIZ DE OLIVEIR A .—----

J.
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /_\f ( 2 ) ¥

SUAREZ
Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WILMER BECERRA GUERRERO CONTRA JULIO EFRAIN
RAMIREZ GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“WILTECH Y ETIQUETA” CLASE 37.

Asuncidn, 07 ABR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: WILMER BECERRA GUERRERO contra JULIO EFRAIN
RAMIREZ GONZALEZ sobre oposicién al registro de marca “WILTECH Y ETIQUETA”
clase 37, ¥

CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 37, en base a la marca WILTECH en la clase 37 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 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 ¢l interés general,

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

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

a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WILMER BECERRA GUERRERO CONTRA JULIO FFRAIN
RAMIREZ GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“WILTECH Y ETIQUETA” CLASE 37.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

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

prcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. ceens

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC, La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR WILMER BECERRA GUERRERO CONTRA JULIO EFRAIN
RAMIREZ GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“WILTECH Y ETIQUETA” CLASE 37.

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

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

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

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

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 una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a wn tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hihiese becho conocido el signo”. —

presado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

° 1.294/98 y no reine 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 WILMER BECERRA GUERRERO CONTRA JULIO EFRAIN

RAMIREZ GONZALEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“WILTECH Y ETIQUETA” CLASE 37.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 345/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
WILMER BECERRA GUERRERO contra JULIO EFRAIN RAMIREZ
GONZALEZ sobre oposicion al registro de marca “WILTECH Y ETIQUETA” clase 37,
Expediente n” 2366566 solicitada por JULIO EFRAIN RAMIREZ GONZALEZ, -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de |
ETIQUETA” clase 37, Expediente n°® 2366566
FEAMIREZ GONZALEZ. eae

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /-—

Jlr}l‘,
JADIYI AL N AREZ
«“\o/  Directora
\\J}jrm n de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. ROADGET BUSINESS PTE. LTD. CONTRA TRAE DE USA E.A.S.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRAEDESHEIN Y
ETIQUETA” CLASE 42.

Asuncion,

08 ABR 006
VISTO:

El expediente caratulado: ROADGET BUSINESS PTE. LTD. contra TRAE DE USA
E.AS. sobre oposicién al registro de marca “TRAEDESHEIN Y ETIQUETA" clase 42,
}"; L 8

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“TRAEDESHEIN Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 42, en base a la marca SHEIN en la
clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o

noconfirndiblesssscsmmananinie e s A S

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

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

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

legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD. CONTRA TRAE DE USA EASS.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRAEDESHEIN Y
ETIQUETA” CLASE 42.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

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

idénricas en los plmus fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retne las condiciones bisicas esenciales que la Ic:,r requiere como la fuerza distintiva,

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

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

oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD. CONTRA TRAE DE USA EAS.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRAEDESHEIN Y
ETIQUETA” CLASE 42. -

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

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

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

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan wna reprodwccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cnalesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercern, 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 conocidp el signo” -—eeeseveneeeeseeeeev i

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

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

ladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ROADGET BUSINESS PTE. LTD. CONTRA TRAE DE USA E.A.S.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “TRAEDESHEIN Y
ETIQUETA” CLASE 42.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 02/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por cnrrcspcnnder asi en derecho.——— e ———

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ROADGET BUSINESS PTE. LTD. contra TRAE DE USA E.A.S. sobre oposicién al
registro de marca “TRAEDESHEIN Y ETIQUETA” clase 42, Expediente n® 2392220
solicitada por TRAE DEUSA E.AS. e e

Articulo 2.- RECHAZAR. la solicitud de registro de | “TRAEDESHEIN Y
ETIQUETA” clase 42, Expediente n® 2392220 solici DE USA E.AS.-——

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -

P
g ™ S
[ ABG.JADIYI ALV, SUAREZ
5 5 Lo \"'|| Directora
Direccidn de /Asuntos Marcarios Lirigiosos

E ¥

=y —
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CASTROL LIMITED CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MAGNATEL” CLASE
0.

Asuncién, D& AER 2076
VISTO:

El expediente caratulado: CASTROL LIMITED contra PASTOR ROCHE
GALEANO sobre oposicién al registro de marca “MAGNATEL” clase 04, yj-rmmermmeemeameneeees

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“MAGNATEL”, solicitada para la clase 04, en base a la marca MAGNATEC en la clase 04
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 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-reeeeeeemremm s

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

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

contra quien letione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
oo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CASTROL LIMITED CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MAGNATEL” CLASE
04.

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, —eeeeeee

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

marca previstas en la Ley de Marcas. ——

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la 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
del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad
hechos

los 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 CASTROL LIMITED CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MAGNATEL” CLASE
04.

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

solicitada para su registro. .

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion 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.----—-s—esssereemmmcaesncnnes

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

interés en sustentar la oposicidn, - -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
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, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CASTROL LIMITED CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MAGNATEL” CLASE
04.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 122/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CASTROL LIMITED contra PASTOR. ROCHE GALEANO sobre oposicion al
registro de marca “MAGNATEL" clase 04, Expediente n° 2473255 solicitada por
PASTOR ROCHE GALEANO. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “MAGNATEL” clase
04, Expediente n® 2473255 solicitada por PASTOR ROCHE GﬁLEﬁND-——i-— -------

'

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -t bt L

WE" e

%, . / Directora
iy Ml | ; St
‘Direceidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FORMARCAS LTDA. CONTRA ADVANTA PHARMA S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BORO-MAX” CLASE
05.

Asuncion, ﬂ i AER ?ZEE
VISTO:

El expediente caratulado: FORMARCAS LTDA. contra ADVANTA PHARMA S.A.
sobre oposicién al registro de marca “BORO-MAX” clase 05, y-r-rerereermemmrmmrmmamcsmcmecsccnee

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“BORO-MAX?", solicitada para la clase 05, en base a la marca BOROMAX en la clase 01
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas son o no

confundibles. s T

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

quisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ane sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FORMARCAS LTDA. CONTRA ADVANTA PHARMA S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BORO-MAX” CLASE
05.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. _—

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bisicas esenciales que la |1:}r requiere como la fuerza distintiva,

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

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

un desiriterés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

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 FORMARCAS LTDA. CONTRA ADVANTA PHARMA S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BORO-MAX" CLASE
05.

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

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

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

interds en sustentar la npusicidn. ----- -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos gue constituyan wna reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen swsceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
hubiese bhecho conocido el signo” -«

Qu:ﬁb expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

ccién 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 FORMARCAS LTDA. CONTRA ADVANTA PHARMA SA.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BORO-MAX” CLASE
05.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 132/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposicion deducida por corresponder asi en derecho.—--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
FORMARCAS LTDA. contra ADVANTA PHARMA S.A. sobre oposicién al registro

de marca “BORO-MAX" clase 05, Expediente n® 2499027 solicitada por ADVANTA
PHARMA S5.A. L SR

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “BORO-MAX” clase
05, Expediente n° 2499027 solicitada por ADVANTA P,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 31.

Asuncidn, —
0% ABR 2038
VISTO:
El expediente caratulado: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. sobre oposicién al registro de marca “TIGO Y
ETIQUETA® clase 31, yyr—emom e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TIGO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 31, en base al registro de la marca TIGO clase 38, por lo

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la lc}*’ 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 reree e -

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
udm isma y a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
tra quien lesidpe sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o signo que pueila inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
i en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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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 marea. ———--

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
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, corresponde destacar que la marca “TIGO” de (MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR S.A.) se encuentra debidamente registrada en nuestro pais bajo los Registros n%
414329, 414332, 414340, 414342, en varias clases de la Clasificacién Internacional de Niza,
encontrindose dicho registro plenamente vigente y amparado por la proteccién que confiere la
legislacién marcaria nacional. En tal sentido, la inscripcién de una marca en el registro
correspondiente otorga a su titular un derecho exclusivo sobre el signo distintivo para identificar
los productos o servicios comprendidos en la clase protegida y relacionadas, consolidando una

prerrogativa legal que le permite distinguir sus productos en el mercado y resguardar su identidad

comercial frente a terceros. - —

Que, en principio, el sistema marcario se rige por el principio de especialidad, segtin el
cual la proteccién de la marca se circunscribe a los productos o servicios para los cuales ha sido

r:gistr:ada, e

Que, en el caso analizado, los productos que pretende distinguir la solicitud (alimentos)

acion  directa con los servicios amparados por el registro anterior

no /guardan
ecgmunicacioney), por lo que, desde una perspectiva estricta, podria considerarse inexistente

(]
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un riesgo de confusién directa en cuanto al origen empresarial. No obstante, ambas marcas son

idénticas en su denominacién, lo que incrementa el grado de atencién en el andlisis. -

Que, la marca “TIGO" invocada por la parte opositora es de amplio conocimiento en el
mercado paraguayo, circunstancia que ha sido acreditada mediante el uso intensivo, sostenido y
publicitado en el sector de las telecomunicaciones. Que, en virtud de dicha notoriedad,

corresponde otorgarle una proteccién ampliada, tratindose de una marca notoria, el anlisis no

se limita al riesgo de confusién direcra, sino que se extiende a:

® Laposibilidad de que el piiblico consumidor establezca una asociacion indebida entre
los signos. - e

® Eleventual aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno. —— -
® Ladilucién del caricter distintivo de la marca notoria. -

Que, en el presente caso, el uso del signo “TIGO” para productos alimenticios podrfa
inducir al piblico a suponer la existencia de una extensién de marca o vinculacion empresarial
con la titular de la marca notoria, aun cuando los rubros sean distintos. Asimismo, permitir dicho
registro implicaria un riesgo de debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca previamente

registrada.

Que, en virtud de lo expuesto, este drgano considera que el signo solicitado no resulta

rcgistrablﬂ, en atencidn a que: - - -

®/ Reproduce d¢ manera idéntica una marca notoria previamente registrada.-———-——-——-——

(] i de asociacién indebida en ¢l publico consumidor. -

un aprovechamiento injusto del prestigio ajeno.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
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® Essusceptible de provocar la dilucién del caricter distintivo de la marca Opositora, ——------

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se hallaincursaen la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc, (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccidn,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticas 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, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido ef signo” ——-—rrmceeeeeeeeee -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 78/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida pog corresponder asf en derecho. S

Por tanto,

RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 31.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra CORPORACION R3
C.A. DE R.L. sobre oposicion al registro de marca “TIGO Y ETIQUETA” clase 31,
Expediente n° 2468621 solicitada por CORPORACION R3 C.A. DE R.L.-——eeve

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d

ETIQUETA" clase 31, Expediente n® 2468621 solicitada CORPORMCION R3
CA.DERL.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,

Pigina 5de §



GOBIERNO per. | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | rrircroar

Resolucién D.AM.L n, ° 0 D q ? :' :I

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 30,

Asuncion, 0Q !

4 H

=2

n

i

2026

|

VISTO:

El expediente caratulado: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra
CORPORACION R3 C.A, DE R.L. sobre oposicion al registro de marca “TIGO Y
ETIQUETA” clase 30, y;— -

CONSIDERANDO:

Que, s promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TIGO Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca TIGO clase 35, por lo

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

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 30. .

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

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

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

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

Que, corresponde destacar que la marca “TIGO” de (MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR S.A.) se encuentra debidamente registrada en nuestro pafs bajo los Registros n°s
414329, 414332, 414340, 414342, en varias clases de la Clasificacién Internacional de Niza,
encontrindose dicho registro plenamente vigente y amparado por la proteccién que confiere la
legislacién marcaria nacional. En tal sentido, la inscripcién de una marca en el registro
correspondiente otorga a su titular un derecho exclusivo sobre el signo distintivo para identificar
los productos o servicios comprendidos en la clase protegida y relacionadas, consolidando una
prerrogativa legal que le permite distinguir sus productos en ¢l mercado y resguardar su identidad

comercial frente a terceros, EHGZA =2

Que, en principio, el sistema marcario se rige por el principio de especialidad, segiin el

cual la proteccién de la marca se circunscribe a los productos o servicios para los cuales ha sido

registrada. o

Que, en el caso analizado, los productos que pretende distinguir la solicitud (alimentos)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 30.

un riesgo de confusién directa en cuanto al origen empresarial. No obstante, ambas marcas son

idénticas en su denominacién, lo que incrementa el grado de atencidn en el andlisis,-—————

Que, la marca “TIGO" invocada por la parte opositora es de amplio conocimiento en el
mercado paraguayo, circunstancia que ha sido acreditada mediante el uso intensivo, sostenido ¥
publicitado en el sector de las telecomunicaciones. Que, en virtud de dicha nororiedad,
corresponde otorgarle una proteccion ampliada, tratindose de una marca notoria, el andlisis no

se limita al riesgo de confusidn directa, sino que se extiende a:

® Laposibilidad de que el piblico consumidor establezca una asociacién indebida entre

los signos. -- i s
® Eleventual aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno. -
o Ladilucién del cardcter distintivo de la marca notoria. mnne

Que, en el presente caso, el uso del signo “TIGO” para productos alimenticios podria
inducir al publico a suponer la existencia de una extensién de marca o vinculacién empresarial
con la titular de la marca notoria, aun cuando los rubros sean distintos. Asimismo, permitir dicho
registro implicarfa un riesgo de debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca previamente

registrada.

Que, en virtud de lo expuesto, este érgano considera que el signo solicitado no resulta

registrable, en atencion a que: ~-— e -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 30.

® Essusceptible de provocar la dilucién del cardcter distintivo de la marca OpOSsitora. ------ ==

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

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n.* 77/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposicion g

34 por cnrrcsp-nnd:r asfen dE!’EChU. =
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 30.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidon deducida por
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra CORPORACION R3
C.A. DE R.L. sobre oposicion al registro de marca “TIGO Y ETIQUETA” clase 30,
Expediente n® 2468619 solicitada por CORPORACION R3 C.A. DE R.L oo -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registr

C.A.DER.L.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

1 .J -’ .I' - L *
.= Direccién de/Asuntos Marcarios Litigiosos

N e\ 7
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 29.

Asuncidn, 08 ARD 2078

VISTO:

El expediente caratulado: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. sobre oposicién al registro de marca “TIGO Y
ETIQUETA” clase 29, y; cmree

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TIGO Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca TIGO clase 16, por lo

que cc:rrcsponde a esta Direccidén determinar si las marcas son o no confundibles.-——-----ereeamreeea-

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 gcncral, e i 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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerde con esta ley, concede a su drular el derecho al uso
exclusivo_dedamisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra/fuien lesiong sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pucda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
afquiera sea la clase £n que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA

CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 29.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar ¢l 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 de Marcas. oo

Que, corresponde destacar que la marca “TIGO” de (MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR S.A.) se encuentra debidamente registrada en nuestro pafs bajo los Registros n’s
414329, 414332, 414340, 414342, en varias clases de la Clasificacién Internacional de Niza,
encontrindose dicho registro plenamente vigente y amparado por la proteccién que confiere la
legislacién marcaria nacional. En tal sentido, la inscripcién de una marca en el registro
correspondiente otorga a su titular un derecho exclusivo sobre el signo distintivo para identificar
los productos o servicios comprendidos en la clase protegida y relacionadas, consolidando una
prerrogativa legal que le permite distinguir sus productos en el mercado y resguardar su identidad

comercial frente a terceros. 2 R L

Que, en principio, el sistema marcario se rige por el principio de especialidad, segiin el
cual la proteccién de la marca se circunscribe a los productos o servicios para los cuales ha sido

rﬁgistradz_ ...............
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 29.

un riesgo de confusién directa en cuanto al origen empresarial. No obstante, ambas marcas son

idénticas en su denominacién, lo que incrementa el grado de atencidn en el andlisis. e -

Que, la marca “TIGO" invocada por la parte opositora es de amplio conocimiento en el
mercado paraguayo, circunstancia que ha sido acreditada mediante el uso intensivo, sostenido y
publicitado en el sector de las telecomunicaciones. Que, en virtud de dicha notoriedad,
corresponde otorgarle una proteccién ampliada, tratindose de una marca notoria, el anilisis no

se limita al riesgo de confusidn directa, sino que se extiende a: -

® Laposibilidad de que el piiblico consumidor establezca una asociacién indebida entre

los signos. = T

® Eleventual aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno, —-e—eemeomcoeeeee
® Ladilucién del caricter distintivo de la marca notoria.

Que, en el presente caso, el uso del signo “TIGO” para productos alimenticios podria
inducir al pablico a suponer la existencia de una extension de marca o vinculacién empresarial
con la titular de la marca notoria, aun cuando los rubros sean distintos. Asimismo, permitir dicho

registro implicarfa un riesgo de debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca previamente

registradm ---------------

Que, en virtud de lo expuesto, este érgano considera que el signo solicitado no resulta

registrable, en atencion a QUES e L
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S5.A. CONTRA

CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 29.

® Essusceptible de provocar la dilucién del cardcrer distintivo de la marca opositora, —-—--

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursaen 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 una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pevtenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercers, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signo”. =

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 el Dictamen n.* 76/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 29.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra CORPORACION R3
C.A. DE R.L. sobre oposicion al registro de marca “TIGO Y ETIQUETA” clase 29,
Expediente n® 2468618 solicitada por CORPORACION R3 C.A, DE R.L.eececesaccces ~

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de

ETIQUETA" clase 29, Expediente n® 2468618 solicitada CORPORWCION R3
C.A.DER.L. I S 3. SRR, ‘S

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. NS

Direcrora

il
\ Direccién de tos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 32.

Asuncidn, 068 ABR 206
VISTO:

El expediente caratulado: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. sobre oposicion al registro de marca “TIGO Y
ETIQUETA” clase 32, y; & o

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “TIGO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca TIGO 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 Intj,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, e s e

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S$.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 32,

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - -

Que, corresponde destacar que la marca “TIGO” de (MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR $.A.) se encuentra debidamente registrada en nuestro pais bajo los Registros n®s
414329, 414332, 414340, 414342, en varias clases de la Clasificacion Internacional de Niza,
encontrindose dicho registro plenamente vigente y amparado por la proteccidn que confiere la
legislacién marcaria nacional. En tal sentido, la inscripcién de una marca en el registro
correspondiente otorga a su titular un derecho exclusivo sobre el signo distintivo para identificar
los productos o servicios comprendidos en la clase protegida y relacionadas, consolidando una
prerrogativa legal que le permite distinguir sus productos en el mercado y resguardar su identidad

comercial frente a terceros. -

Que, en principio, ¢l sistema marcario se rige por el principio de especialidad, segin el
cual la proteccién de la marca se circunscribe a los productos o servicios para los cuales ha sido

registrada. i

Que, en el taso analizado, los productos que pretende distinguir la solicitud (bebidas) no

los servicios mpamdos por el reginm anterior
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 32.

un riesgo de confusién directa en cuanto al origen empresarial. No obstante, ambas mareas son

idénticas en su denominacién, lo que incrementa el grado de atencién en el andlisis.----e-esreeee

Que, la marca “TIGO” invocada por la parte opositora es de amplio conocimiento en el
mercado paraguayo, circunstancia que ha sido acreditada mediante el uso intensivo, sostenido y
publicitado en el sector de las telecomunicaciones. Que, en virtud de dicha notoriedad,
corresponde otorgarle una proteccién ampliada, tratindose de una marca notoria, el anilisis no
se limita al riesge de confusidn directa, sino que se extiende a:

® La posibilidad de que el piiblico consumidor establezca una asociacién indebida entre

los signos. SR—

e Eleventual aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.
o Ladilucidén del cardcter distintivo de la marca notoria, ——--eeemeemremmcerece s cescnaas

Que, en el presente caso, el uso del signo “TIGO” para bebidas podria inducir al publico
a suponer la existencia de una extension de marca o vinculacién empresarial con la titular de la
marca notoria, aun cuando los rubros sean distintos. Asimismo, permitir dicho registro

implicarfa un riesgo de debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca previamente

registrada, -

Que, en virtud de lo expuesto, este drgano considera que el signo solicitado no resulta

registrable, en atencion a que: —-—-—eeereeee e

Reproduce de manera idéntica una marca notoria previamente rtgimm:ia. ————————————————— o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 32.

® Essusceptible de provocar la dilucién del cardcrer distintivo de la marca opositora. -————-

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada 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.

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 constitwyan muna reproduccion fmitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra 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 revocar el Dictamen n.° 79/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicigr dedycida por corresponder asi en derecho,--—---ecoeeeeeeeee

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA

CORPORACION R3 C.A. DE R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA TIGO Y ETIQUETA, CLASE 32.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra CORPORACION R3
C.A. DE R.L. sobre oposicién al registro de marca “TIGO Y ETIQUETA” clase 32,
Expediente n® 2468622 solicitada por CORPORACION R3 C.A. DE R.L. oo

Articulo 2.- RECHAZAR |z soliciud de regi

et e 1100 0 DU . .S SR, SO

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, b oo s

Directora
i6rf de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA LABORATORIOS
PISA, S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FLUCOXAN”" CLASE 05.

Asuncion,

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS ALMOS S.A. contra LABORATORIOS
PISA §5.A. DE CV. sobre oposicidn al registro de marca “FLUCOXAN?” clase 05, y;-------r---~-- -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“FLUCOXAN?", solicitada para la clase 05, en base a la marca FLUCLOXIM en la clase 05
respectivamente, 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.

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 2 su titular el derecho al uso

ryisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
hinducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA LABORATORIOS
PISA, S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FLUCOXAN" CLASE 05.

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

prm:autcl:r otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca. -

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
cnrrespund: 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.-— - T

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

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La 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 desjrterés.del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA LABORATORIOS
PISA, S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FLUCOXAN" CLASE 05.

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

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

solicitada para su registro. -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas. La 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. = -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podnd
registrarse como marcas los signos gue constituyan una rveproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera 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
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

gstipuladas en }g Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA LABORATORIOS
PISA, SA. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FLUCOXAN” CLASE 05.

corresponde revocar el Dictamen n.” 73/26, de la Jefatura de la Tercera 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 accion deducida por
LABORATORIOS ALMOS 5.A. contra LABORATORIOS PISA S.A. DE CV. sobre
oposicién al registro de marca “FLUCOXAN” clase 05, Expediente n® 2420556
solicitada por LABORATORIOS PISA S.A. DE CV -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mar
05, Expediente n” 2420556 solicitada por LABORATO

“FLUGOXAN" clase

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.LCA. CONTRA LA
FAMILIA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA FAMILIA Y
ETIQUETA, CLASE 29.

Asuncidn,
8 ABR apn
' ik

LUE

ey

VISTO:

El expediente caratulado: ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.LC.A. contra LA
FAMILIA S.A. sobre oposicidn al registro de marca “LA FAMILIA Y ETIQUETA” clase 29,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “LA FAMILIA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca FAMILIAR clase 29, por

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

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

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 2 su titular el derecho al uso

exclusive-d sisma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

ducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ACEITERA GENERAL DEHEZA S.ALC.A. CONTRA LA
FAMILIA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA FAMILIA 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 a constituir una marca. —-———

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

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

L T

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

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

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
piblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusidn entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 29 (productos alimenticios), lo que nos dala paura que la

nWmda procedente. s

los Ferndndez Movoa - “Tratado sobre Derecho de Marcas” pig. 273
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A TA ACCION
DEDUCIDA POR ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.LC.A. CONTRA LA
FAMILIA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA FAMILIA Y
ETIQUETA, CLASE 29.

Que, ¢l Dr. Otamendi manifiesta: “.. Confusiin entre productos y servicios: Un servicio de
reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusiin si las
marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastard que exista esa intima

relacion y gue las marcas sean confundibles para que no puedan coexisti...”. De ello se colige que

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

punto de vista denominativo.

Que, ahondando ain mds en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “En las oposiciones en unda
misma clase se ba admitido la posibilidad de confusion cuando existe entre los productos que
amparan las marcas una "marcada similitud’, una "indudable proximidad", una “afinidad”, o
bien son “emejantes” o “notoriamente vinculados por su_funcion".../..Mds alld de estos fallos
tambicn se ba becho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad
comercial’, o "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

comsn, ™ - -

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad
de distinguir claramente entre los productos por lo que admitir que marcas similares coexistan en
la misma clase perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y serfa mis dificil para los
consumidores identificar y elegir productos o servicios especificos, tales hechos nos da la pauta

que las marcas en cuestién no podrdn coexistir en el mercado sin ocasionar confusién, ---—---- -

' JDERECHO DBMARCAS" ~ Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ACEITERA GENERAL DEHEZA S.ALC.A. CONTRA LA
FAMILIA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA FAMILIA Y
ETIQUETA, CLASE 29,

Que, ademis el oponente FAMILIAR ya es una marca registrada en nuestro pais con
Registro n° 578.648 en la clase 29, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que
refuerza su posicion en la oposicién contra la solicitud de LAFAMILIA.

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“LA FAMILIA” y la marca oponente “FAMILIAR” encontramos similitudes, provocando que
dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles

entre si, existiendo de esta manera el riesgo de confusion y/o asociacion.

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

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

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

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 una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo ideénticos o similar, notoriamente

tor pertinente del piblico, 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 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.AILCA. CONTRA LA

FAMILIA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA FAMILIA Y
ETIQUETA, CLASE 29.

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la maneva o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signa”. S ik

Que, por lo expresado y de conformidad al erdenamiento 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.” 80/26, de la Jefatura de la Segunda Primera 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
ACEITERA GENERAL DEHEZA SAILCA. contra LA FAMILIA S.A. sobre
oposicién al registro de marca “LA FAMILIA Y ETIQUETA” clase 29, Expediente n°
2490898 solicitada por LA FAMILIA S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
ETIQUETA” clase 29, Expediente n® 2490898 fsolici
S.A. —

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. - /

) Directora
“-. " 'Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR JOAQUIN CACERES BRUM CONTRA CARLOS ALBERTO
SACCO RODRIGUEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAS Y
ETIQUETA” CLASE 45.

Asuncién,

08 ABR 2008
VISTO:

El expediente caratulado: JOAQUIN CACERES BRUM contra CARLOS ALBERTO
SACCO RODRIGUEZ sobre oposicién al registro de marca “CAS Y ETIQUETA” clase 45,

yir

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “CAS Y
ETIQUETA®, solicitada para la clase 45, en base a la marca CAS en la clase 41 respectivamente,

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

confundibles. i

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

velando siempre por el interds g:ncral. it i

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

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

%= El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiyt de la mis a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contya quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

atrg signo que pueda indycir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
r: sea la clase en ghe 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 JOAQUIN CACERES BRUM CONTRA CARLOS ALBERTO
SACCO RODRIGUEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAS Y
ETIQUETA” CLASE 45,

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 consumider,
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.——————cmmeeeeeeeens

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

planos fonético, visual y conceptual. i

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

solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

egados 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 JOAQUIN CACERES BRUM CONTRA CARLOS ALBERTO
SACCO RODRIGUEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAS Y
ETIQUETA” CLASE 45.

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.-- 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.-------- e

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

interés en sustentar la oposicion. -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o simslar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su 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 diluciin de su fuerza distintiva, cualgquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. T

Que, pohlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR JOAQUIN CACERES BRUM CONTRA CARLOS ALBERTO
SACCO RODRIGUEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CAS Y

ETIQUETA"™ CLASE 45.-

corresponde confirmar el Dictamen n.* 120/26, 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
JOAQUIN CACERES BRUM contra CARLOS ALBERTO SACCO RODRIGUEZ
sobre oposicién al registro de marca “CAS Y ETIQUETA” clase 45, Expediente n®
2470418 solicitada por CARLOS ALBERTO SACCO RODRIG

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la magca “CAS Y ETIQUETA”
clase 45, Expediente n® 2470418 solicitada por C
RODRIGUEZ.

Articulo 3.- NO’I'IFfQUESE por cédula, ---

ABG. ALVARENGA
Directora
Direccién‘de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRENDENE S.A. CONTRA UNION COMERCIAL DEL
PARAGUAY S.A. (UNICOMER PARAGUAY S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA TRUE RIDER Y ETIQUETA, CLASE 25.

Asuncién, 0 [ ARD #n9n
ABR 2026

VISTO:
El expediente caratulado: GRENDENE S.A. contra UNION COMERCIAL DEL

PARAGUAY S.A. (UNICOMER PARAGUAY S.A.) sobre oposicién al registro de marca
“TRUE RIDER Y ETIQUETA” clase 25, y;-—- :

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “TRUE RIDER Y
ETIQUETA”, salicitada para la clase 25, en base al registro de la marca RIDER. clase 25, por lo

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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 regularoria,

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

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

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

sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios

Pigina 1dc 6



% GOBIERNO g1 | PIRECCION NACIONAL
(,J PARAGUAY | Djorio

000278
Resolucién D.A.M.L n. ° UuJyu U L1

POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR GRENDENE S.A. CONTRA UNION COMERCIAL DFL

PARAGUAY S.A. (UNICOMER PARAGUAY S.A.) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA TRUE RIDER 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 Marcas. -

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

marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de

produccion). e e S

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,
“una de las probibiciones bdsicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la
extstencia de un riesgo de confusion con una marca previamente registrada o solicitada™ —veeeeee-

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
plblico 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 mismg ductos de la clase 25 (prendas de vestir, calzadoes), lo que nos da la pauta
que la,6posicion seq declarada procedente.

pa - “Tratado sobre Derecho de Marcas” pig. 273
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRENDENE SA. CONTRA UNION COMERCIAL DEL
PARAGUAY S.A. (UNICOMER PARAGUAY S.A) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA TRUE RIDER Y ETIQUETA, CLASE 25.

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

reparacion de televisores por su relacion intima con los televisores puede dar lugar a confusion si las
marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pucden ser variados, bastard que exista esa intima

relacion y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir...”. De ello se colige que

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

punto de vista denomiNALive, — e e

Que, ahondando ain mis en el andlisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusién en una misma clase, diciendo: “En las oposiciones en una
misma clase se ha admitido la posibilidad de confusion ewando existe entre los productos que
amparan las marcas una "marcada similitsd’, una “indudable proximidad’, una “afinidad’, o

también se ha becho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad
comercial’, o "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza

de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

comtin, ™ ceeaane Coes =

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad
de distinguir claramente entre los productos por lo que admitir que marcas similares coexistan en
la misma clase perjudica la eficacia del sistemna de marcas registradas y serfa mds dificil para los
consumidores identificar y elegir productos o servicios especificos, tales hechos nos da la pauta

que las marcas en cuestidn no podrin coexistir en el mercado sin ocasionar confusién.—--—-—-——-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRENDENE S.A. CONTRA UNION COMERCIAL DEL
PARAGUAY S.A. (UNICOMER PARAGUAY S.A) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA TRUE RIDER Y ETIQUETA, CLASE 25.

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones TRUE RIDER vy
RIDER, se observa que ambas comparten ¢l término “RIDER”, elemento que constituye el
nucleo distintivo y predominante de los signos confrontados. Dicha palabra, al ocupar una
posicidn relevante en la composicién de ambas marcas, genera una coincidencia fonética, visual y
conceptual, susceptible de inducir a error o asociacién en el piiblico consumidor. En este sentido,
la presencia del vocablo *TRUE” en la solicitud, no posee fuerza distintiva dentro del conjunto
marcario, lo cual resulta de caricter secundario o accesorio, por lo que no podrin coexistir ambas

marcas en la misma clase. e 1 bttt e

Que, ademds el oponente RIDER ya es una marca registrada en nuestro pafs con
Registro n°® 447.115 en la clase 25, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que

refuerza su posicion en la oposicién contra la solicitud de TRUE RIDER. neen

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“TRUE RIDER” y la marca oponente “RIDER” encontramos similitudes, provocando que

dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace toralmente confundibles

entre s, existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/o asociacién. -

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRENDENE S.A. CONTRA UNION COMERCIAL DFL
PARAGUAY S.A. (UNICOMER PARAGUAY S.A) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA TRUE RIDER Y ETIQUETA, CLASE 25.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertenece a un rercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo” -——-—e-veeeee- - S

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 353/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara
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
NE S.A. contra UNION COMERCIAL DEL PARAGUAY SA.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRENDENE S.A. CONTRA UNION COMERCIAL DEL
PARAGUAY S.A. (UNICOMER PARAGUAY S.A) SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA TRUE RIDER Y ETIQUETA, CLASE

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro delagfiarca “TRUE RIDER Y
ETIQUETA” clase 25, Expediente n® 2149664 solicitag WUNION COMERCIAL
DEL PARAGUAY §5.A. (UNICOMER PAR AGTAY.

AL\V RF

'JJ Directora

dg'Asuntos MarcartGs Litigiosos
Y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DANJAQ, LLC CONTRA ALDO CESAR ARIAS CABALLERO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “007 JEANS WEAR Y
ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncién, [J § ABR 2005

VISTO:

El expediente caratulado: DANJAQ, LLC contra ALDO CESAR ARIAS
CABALLERO sobre oposicién al registro de marca “007 JEANS WEAR Y ETIQUETA” clase
35, v; e e 0

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “007 JEANS
WEAR Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera 007 y sus
variantes como ser JAMES BOND 007 en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a

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

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

velando siempre por el interés general. e

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

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

a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
i derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DANJAQ, LLC CONTRA ALDO CESAR ARIAS CABALLERO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “007 JEANS WEAR Y
ETIQUETA” CLASE 35.

Resolucién D.AM.L n, ®

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 constituir una marca,

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas o -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “007 JEANS WEAR”
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicién 007 y sus variantes como ser JAMES BOND 007, se percibe que entre las mismas

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

conceptual. - = S

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

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

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

de defensa_¢n tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DANJAQ, LLC CONTRA ALDO CESAR ARIAS CABALLERO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “007 JEANS WEAR Y
ETIQUETA” CLASE 35.

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

solicitada para su registro. -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacidn/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. ~——————— oo -

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. 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 podnd
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su 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”. e

Diregcion considera qué\la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Pigina 3de 4




“ G{JBIFR]\"D DEL IJI_H]-.['! It‘!_f\' SAUTONAL
(3 PARACUAY | DEmonmyy

ResolucienDAMLn () (0 0 72 7 9

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DANJAQ, LLC CONTRA ALDO CESAR ARIAS CABALLERO
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “007 JEANS WEAR Y
ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 113/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicidn deducida por corresponder asi en derecho,-——————mereeeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
DANJAQ, LLC contra ALDO CESAR ARIAS CABALLERO sobre oposicién al
registro de marca “007 JEANS WEAR Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2351200
solicitada por ALDO CESAR ARIAS CABALLERO. — -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la margd “007 JEANS WEAR Y

ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2351200 solicita LDO CE ARIAS
CABALLERO. — s ) -
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /‘\f l )

/ Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRANJA AVICOLA LA BLANCA S.R.L. CONTRA
DAVID ALBERTO SANDOVAL TREITAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL CLUB DEL POLLO Y ETIQUETA, CLASE 43.

Asuncién, [} 0 ABR 7008
VISTO:

El expediente caratulado: GRANJA AVICOLA LA BLANCA S.R.L. contra DAVID
ALBERTO SANDOVAL TREITAS sobre oposicién al registro de la marca EL. CLUB DEL
POLLO Y ETIQUETA, en la clase 43, y. weeee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “EL CLUB DEL
POLLO Y ETIQUETA”", solicitada para la clase 43, sobre la marca TERMINO GENERICO

clase 43 respectivamente, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no

confundibles. = -

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

velando siempre por el interés general.

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

anie los drganos jurisdiceionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione
o concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRANJA AVICOLA LA BLANCA S.R.L. CONTRA
DAVID ALBERTO SANDOVAL TREITAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL CLUB DEL POLLO Y ETIQUETA, CLASE 43.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca EL CLUB DEL POLLO
Y ETIQUETA solicitada para la clase 43; sobre la base TERMINO GENERICO clase 43, por lo

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna EL CLUB DEL POLLO, (marca
solicitada) vs. TERMINO GENERICO (marca oponente), la marca solicitada es una expresién
singular y constituye un signo para distinguir productos, conforme lo estipula el Art. 1° de la Ley
de Marcas 1294/98, es por cllo que en forma expresa esta disposicion legal continta diciendo que

o

son marcas “..los nombres, vocablos de fantasia, combinaciones y consistir en una o mds
pafabm.r.,..” Que, en tal sentido, debe recordarse que un signo es considerado genérico cuando se
limita a designar de manera directa, necesaria y habitual el producto o servicio que pretende
distinguir, constituyendo la denominacién comin con la que el piblico identifica a dichos

productos o servicios en el mercado. En estos casos, su apropiacién exclusiva resultaria
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRANJA AVICOLA LA BLANCA S.R.L. CONTRA
DAVID ALBERTO SANDOVAL TREITAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL CLUB DEL POLLO Y ETIQUETA, CLASE 43.

Que, sin embargo, la expresién “EL CLUB DEL POLLO” no se configura como una
designacidn genérica en los términos sefialados, toda vez que no constituye el nombre comtn ni
usual del producto “pollo™ ni de los servicios vinculados a su comercializacién. Por el contrario,
se trata de una construccién denominativa compuesta, que incorpora elementos adicionales “EL

CLUB DEL”, que le otorgan al conjunto un cardcter distintivo y una identidad Propid. sss--szeee-

Que, en efecto, el término “pollo” considerado aisladamente podria revestir cardcter
descriptivo o incluso genérico respecto de determinados productos alimenticios; no obstante, su
integracién dentro de la expresién mds amplia “EL CLUB DEL POLLO™ genera un significado
diferente, de naturaleza sugestiva o evocativa, que trasciende la mera referencia al producto. La
inclusién del concepto “club” introduce una idea de pertenencia, exclusividad o comunidad,
configurando una expresién con mayor carga creativa y distintiva, que no es necesaria ni habitual
para designar el producto en cuestion. —

Que, en consecuencia, la marca debe ser analizado en su conjunto y no por la simple
descomposicidn de sus elementos, conforme al principio de apreciacién global de las marcas.
Desde esta perspectiva, la denominacién examinada posee suficiente originalidad y capacidad
individualizadora como para identificar un origen empresarial determinado, sin impedir que

terceros contintien utilizando el término “pollo” de manera descriptiva en el trifico comercial .-
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRANJA AVICOLA LA BLANCA S.R.L. CONTRA
DAVID ALBERTO SANDOVAL TREITAS SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA EL CLUB DEL POLLO Y ETIQUETA, CLASE 43,

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
corresponde confirmar el Dictamen N.* 514/25 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar

a la oposicién deducida por corresponder asf en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
BESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GRANJA AVICOLA LA BLANCA S.R.L. contra DAVID ALBERTO SANDOVAL
TREITAS sobre oposicién al registro de la marca EL CLUB DEL POLLO Y
ETIQUETA, clase 43, Expediente N 2488073, solicitada por DAVID ALBERTO
SANDOVAL TREITAS-—---—- e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de los trimites de-registro de la marca EL
CLUB DEL POLLO Y ETIQUETA, clase 43, Expedientg'N° 2433!]?\3( solicitada por

DAVID ALBERTO SANDOVAL TREITAS. /\/ (,V\... /i

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

rrwrsa

2] Directora
Direccidn d4 Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 4 de 4



GOBIERNO per | nmﬂ'.rm_a; NACTONAL
PARAGUAY | wreirctoar

Resolucién lll‘#l!..ﬂn'l.l,l'.l.“_D_‘:r..'r_?':..‘l1 j 8 1

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA LABORATORIOS RICHMOND
S.A.C.LF. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA “PREVID”, CLASE
05.

Asuncion, 0S8 AER 202
adh L

VISTO:
El expediente caratulado: FARMEDIS S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA.

COMERCIAL E INDUSTRIAL 5.A. contra LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.LF.
sobre oposiciones al registro de la marca, PREVID, clase 05, y. ——

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca PREVID
solicitada para la clase 05, en base a las marcas PREVA y PRENAVIT en la clase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. -

Que, en uso de las 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, ———-coremeeee e
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA LABORATORIOS RICHMOND
5.A.C.LF. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA “PREVID”, CLASE
05.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. y S JEm

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada PREVID y las marcas oponentes PREVA y PRENAVIT
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas. -

Que, en el andlisis comparativo de las marcas en pugna, a saber, PREVID (solicitada)
frente a PREVA y PRENAVIT (oponentes), corresponde efectuar un examen integral y sucesivo
de los signos, atendiendo especialmente a sus aspectos fonéticos, visuales y conceptuales,

conforme a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales aplicables en materia marcaria, -oeeeece

%nen el plano visual, se advierten diferencias relevantes en cuanto a la longitud,
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A, CONTRA LABORATORIOS RICHMOND
S.A.C.LLF. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA “PREVID”, CLASE
05.

terminacion, y PRENAVIT exhibe una mayor complejidad grafica debido a la incorporacidn de
mds letras y silabas, lo que genera una impresién visual claramente diferenciable en su conjunto.

En este sentido, la apreciacion global de los signos permite al consumidor identificar cada uno de
ellos sin dificultad. e e

Que, desde una perspectiva conceptual, no se verifica la existencia de una identidad o
semejanza que pueda inducir a error o confusién. Por el contrario, cada denominacion posee una

individualidad propia, sin evocar necesariamente una misma idea o significado especifico en la

mente del piblico consumidor, lo cual refuerza su cardcter distintivo, —-—e—eeeeee.

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

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

posibilidad de confusidn entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su
sonjunto y no por sus elementos aislados, ~---eeeeememeeeom oo

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

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

conjunto, sin artificiales desmembraciones forma sucesiva v no simultinea v, el resultado que

arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

posibilidad de confusién entre las mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

cjahl una impresion muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusion entre
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA LABORATORIOS RICHMOND
S.A.C.LF. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA “PREVID”, CLASE
05. -

Que, en efecto, si bien es cierto las mismas comparten algunas palabras comiin, también es
cierto ' ir al consumidor a error o confusién, y en ninglin momento

podrin acarrear inconvenientes al ptiblico interesado puesto que tanto la solicitud acompaia al

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

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marea registrada. —-—————-———

Que, por tanto, dichas circunstancias otorgan fundamento para sostener que las marcas
PREVID, PREVA y PRENAVIT son plenamente distinguibles entre si, pudiendo coexistir
pacificamente en el mercado sin generar riesgo de confusién, garantizando asi una adecuada

identificacién del origen empresarial de los productos o servicios que distinguen. --<-----—eecceeeee

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

articulo 2° de la Ley de marcas n 2 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.---—------emenceeeeee "

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusidn al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

eleme

diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas
deyfenen imprgcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 73/25

emitido por la jefarura de Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por

Piginz 4 de S



GOBIERNOQ pgr | DIRECCION XACIONAL
CJ PARAGUAY | Hmmios?

Resolucidn DJLM.Ln."“ : i} Y _:1 ]
oW A b

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR FARMEDIS S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA LABORATORIOS RICHMOND

S.A.C.LF. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA “PREVID”, CLASE
05,

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por FARMEDIS S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL 5.A. contra LABORATORIOS RICHMOND S.A.CLFE. sobre

oposicién al registro de la marca PREVIT, clase 05, Expediente n® 1878213 solicitada pn:r
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.LF.--

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la sefici ¢ registro de la
marca PREVID, clase 05, Expediente n® 1878213 solicita
RICHMONDS.ACLF. -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. N (

Directora
sn/dd Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. CONTRA
REPRESENTACIONES TAPIRACUAI S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA KOYAMA Y ETIQUETA, CLASE 07.

Asuncion, =
09 137 omp
VISTO: o
El expediente caratulado: TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. contra
REPRESENTACIONES TAPIRACUAI S.A. sobre oposicion al registro de marca “KOYAMA
Y ETIQUETA” clase 07, y; -en

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “KOYAMA Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca TOYAMA clase 07, por

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

4 sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
e 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 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. CONTRA
REPRESENTACIONES TAPIRACUAI 5.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA KOYAMA Y ETIQUETA, CLASE 07.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada KOYAMA y TOYAMA 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 otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).-

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

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

Que, el contenido conceprual también adquiere especial relevancia en la comparacién
marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, “el contenido conceptual es también de
importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es difevente en las marcas
en pugna; porguc tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el
recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusidn es inevitable. Como se

dijg’en el .::ES: "Nido de Abeja” y "La Colmena” recién citado (595), "al ser expresados ante un

nic presentan la misma representacion mental, sin necesidad de efectuar ningsin proceso de

arlos Ferndndgz Novoa - “Tratado sobre Derecho de Marcas” pig. 273
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. CONTRA
REPRESENTACIONES TAPIRACUAI S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA KOYAMA Y ETIQUETA, CLASE 07. -

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

con ﬁjﬁfn"!, ----------- .

Que, en razon de las idenridades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el

publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusion entre las mismas,
ademis debemos tener presente que Las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 07, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada
procedente.—-—- — =

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

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

marcas dc ambos son ranfwud:bkj Los g.-:mpio_r pm‘dm ser variadas, MW
ol : stir.. ™. De ello se colige que

las marcas en pugna no pudran coexistir, ya que las marcas son altamente mnf'undihlcs desde el

punto de vista denominativo. -

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

comercial’, 0 "marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza

et Otamendi - Derecho de Marcas
HRECHO DE MARCAS" = Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

"
)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. CONTRA
REPRESENTACIONES TAPIRACUAI S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA KOYAMA Y ETIQUETA, CLASE 07.

de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen

v O
LT, - e 8

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad
de distinguir claramente entre los productos por lo que admitir que marcas similares coexistan en
la misma clase perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y serfa mds dificil para los
consumidores identificar y elegir productos o servicios especificos, tales hechos nos da la pauta

que las marcas en cuestién no podrin coexistir en el mercado sin ocasionar confusion, -

Que, ademds el oponente TOYAMA ya es una marca registrada en nuestro pafs con
Registro n® 518.238 en la clase 07, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que
refuerza su posicidn en la oposicién contra la solicitud de KOYAMA. renramennenes -

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“KOYAMA” y la marca oponente “TOYAMA” encontramos similitudes, provocando que

dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles

entre si, existiendo de esta manera el riesgo de confusidn y/o asociacion. - —=e-

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

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

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

asociacion/confusion de marcas, la denominacién solicitada no reiine los requisitos que la hacen

il

AMENDI, Jorge.\DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012.
Ed.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. CONTRA
REPRESENTACIONES TAPIRACUAI S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA KOYAMA Y ETIQUETA, CLASE 07.

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 tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, euando 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 0 la diucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo” e e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.” 188/26, 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:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. CONTRA
REPRESENTACIONES TAPIRACUAI 5.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA KOYAMA Y ETIQUETA, CLASE 07.

(—} GOBIERNO prr | PIRECCION NACIONAL

clase 07, Expediente n® 2488405 solicitada por REPRESENTACIONES TAPIR ACUALI
I R —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de |
ETIQUETA” clase 07, Expediente n® 2488405 solicitada/por
TAPIBRACUAL S A rorimsiissismsim s

marca “KOYAMA Y
EPRESENTACIONES

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. CONTRA DIEGO PAREDES
VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CADEN Y
ETIQUETA" CLASE 18.

Asuncion,
VISTO:

El expediente caratulado: CADIEM CASA DE BOLSA S.A. contra DIEGO PAREDES
VER A sobre oposicién al registro de marca “CADEN Y ETIQUETA” clase 18, y;-———-— —

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “CADEN Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 18, en base a la marca CADIEM DONDE TU DINERO
TRABAJA PARA VOS (SLOGAN) en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a

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

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 interds gcnml. ......

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

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

! Artigt .-ﬂ 15%.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. CONTRA DIEGO PAREDES
VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CADEN Y
ETIQUETA” CLASE 18.

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

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

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “CADEN" se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicidn
CADIEM DONDE TU DINERO TRABAJA PARA VOS (SLOGAN), se percibe que entre

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

y conceprual. s

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

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

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

de defens
oposicién. Esto'refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la

d desinterés del splicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo disponie la normariva
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. CONTRA DIEGO PAREDES
VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CADEN Y
ETIQUETA” CLASE 18.

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

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn, -

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

marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

1.294/98 y no reine 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 CADIEM CASA DE BOLSA S.A. CONTRA DIEGO PAREDES
VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CADEN Y
ETIQUETA” CLASE 18, -

corresponde revocar el Dictamen n.° 77/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CADIEM CASA DE BOLSA 5.A. contra DIEGO PAREDES VERA sobre oposicién al
registro de marca “CADEN" clase 18, Expediente n°® 2467997 solicitada por DIEGO
PAREDES VER A S i oo

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de
Expediente n°® 2467997 solicitada por DIEGO PAREDE

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

3 - Directora
“Direccion dd Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S5.A. CONTRA DIEGO PAREDES
VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CADEN Y
ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncidn, 0 ADO Asan
09 AB no 7
VISTO:

El expediente caratulado: CADIEM CASA DE BOLSA 5.A. contra DIEGO PAREDES
VER A sobre oposicidn al registro de marca “CADEN Y ETIQUETA” clase 35, yj--s-—-ec-mo- »

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “CADEN Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca CADIEM DONDE TU DINERO
TRABAJA PARA VOS (SLOGAN) en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a

esta Direccion determinar si las marcas son o no confundibles, ==

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

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

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

' Artigilo 15°.- El'xggistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclysivo de la mismay a cjercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. CONTRA DIEGO PAREDES
VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CADEN 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 solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacidn solicitada “CADEN" se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién
CADIEM DONDE TU DINERO TRABAJA PARA VOS (SLOGAN), se percibe que entre
las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual

Y OO PRI e 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 contests 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. 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 degirfterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. CONTRA DIEGO PAREDES
VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CADEN 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.— .

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

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

interés en sustentar la oposicidn.-------reeeeee-

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
registrarie como marcas los signos que comstituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociaciin con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
hsbiese becho conocido el signo” - =

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

gladas en la|Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CADIEM CASA DE BOLSA S.A. CONTRA DIEGO PAREDES
VERA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CADEN Y
ETIQUETA” CLASE 35.

corresponde revocar el Dictamen n.” 76/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derech.--——srmmemmmme e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CADIEM CASA DE BOLSA S.A. contra DIEGO PAREDES VER A sobre oposicidn al
registro de marca “CADEN” clase 35, Expediente n® 2467995 solicitada por DIEGO
PAREDES VERA - i

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de |
Exp:dir:nte n® 2467995 solicitada por DIEGO Pﬂi?fs

EN" clase 35,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora

... Direccién &

S

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR ANCHOR PACKAGING. INC. CONTRA OSVALDO TABOADA
REINIGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RESINITE”
CLASE 16.

Asuncion, n 5 ,nn
08 48R 2008
VISTO:
El expediente caratulado: ANCHOR PACKAGING. INC. contra OSVALDO
TABOADA REINIGER sobre oposicién al registro de marca “RESINITE” clase 16, y;---------- i

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “RESINITE”,
solicitada para la clase 16, en base a la marca RESINITE en la clase 16 respectivamente, por lo

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

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. wrneas

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

' Arpculo 15°.- El re
usivo de la misma
nira quien lesione

istro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
a cjercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o m\!ilgnu que pueda Anducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios

c\iquﬁlm !ﬁl) 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. ANCHOR PACKAGING. INC. CONTRA OSVALDO TABOADA
REINIGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RESINITE”
CLASE 16.

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 enla Ll.'!}f li{: Marcas,

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

prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. e

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

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

Que, adicionalmente, ¢l solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
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 - ooy
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. ANCHOR PACKAGING. INC. CONTRA OSVALDO TABOADA
REINIGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RESINITE”
CLASE 1a.

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

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

interéds en sustentar la oposicidn.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “Na podrd
registrarse como marcas los signos que constitwyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuersa distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo” — -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
e-confirmar el Dictamen n.® 474/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala
oposicién deducida por corresponder asf en derecho.-meovmecoccoooee
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. ANCHOR PACKAGING. INC. CONTRA OSVALDO TABOADA
REINIGER SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “RESINITE”
CLASE 16.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ANCHOR PACKAGING. INC. contra OSVALDO TABOADA REINIGER sobre
oposicién al registro de marca “RESINITE" clase 16, Expediente n® 2493973 solicitada
por OSVALDO TABOADA REINIGER. .- — —ea

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
Expediente n® 2493973 solicitada por OSVALDO TABO,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

) /Directora
Asuntos Marcarios Lit:':gi-::sns
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