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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MERCK KGaA CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PERGOVER”
CLASE 05.

Asuncion, [J § Frp

el LU

VISTO:

El expediente caratulado: MERCK KGaA contra PASTOR ROCHE GALEANO
sobre oposicién al registro de marca “PERGOVER” clase 05 y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
“PERGOVER?”, solicitada para la clase 05, en base al registro “PERGOVERIS” clase 05, por

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

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

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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
uso exchusivo-de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
correspondan congra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al
o de cualquier o'rm signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los

d uctos o servicips cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MERCK KGaA CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PFRGOVER”
CLASE 05.

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

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

registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. woe

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el piiblico consumidor,
analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de
denominaciones y de clase. S -

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la
marca (PERGOVER) solicitada y la oponente (PERGOVERIS), no solo muestran
similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten
una estructura similar. Esta falta de distincién clara entre las marcas sugiere una posible
confusién para los consumidores.-—

Que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la visién de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un
inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusién directa (romar una marca

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

produccitn ), ——— - - e

Que, de esta forma 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 v originalidad, requisitos indispensables para el

P y ong eq pe pa

registro de una marca. i e

/(iut Bﬁ}nﬂmcnm, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién en el plazo
{‘.Stlpl.ﬂadﬂ,

lolque derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en el
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MERCK KGaA CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “PERGOVER”
CLASE 05.

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.-- . G

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 aptirud

de la marea solicitada para su registro. =3

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. e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa
en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No
podrd registrarse como marcas los signos que constituyan wna reprodsccion imitacidn,
traduccion, transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo 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 apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen
susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea

la manera o medio por el cual se bubiese becho conocido el signo”. i

= ﬁﬁ‘e:i:f lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente,

Direccién cpnsidera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MERCK KGaA CONTRA PASTOR ROCHE

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

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.* 362/2025 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
MERCK KGaA contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposicién al registro
de marca “PERGOVER” clase 05, Expediente n® 2420659 solicitada por PASTOR
ROCHE GALEANDD v st o i e

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro de la'marca~“PERGOVER”
clase 05, Expediente n® 2420659 solicitada por PASTOR-BOCHE GAREANO.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /\7("

|

ABG.

" Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos

'\_\_‘.. N
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.ACIL CONTRA KERN
PHARMA, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GESTAGYN” CLASE 05.

Asuncién, | F
VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE Y CIA S.A.C.I. contra KERN PHARMA,
S.L. sobre oposicién al registro de marca “GESTAGYN” clase 05 ¥; —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca
“GESTAGYN?”, solicitada para la clase 05, en base al registro “GESTAFER” clase 05, por lo

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

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

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 a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en

" 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
coprespondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al
Jaso de cu:lﬁn‘l.icr otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los
roductos o s¢rvicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.CI CONTRA KERN
PHARMA, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GESTAGYN” CLASE 05.

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, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el publico consumidor,
analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de
denominaciones y de clase. -

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la
marca (GESTAGYN) solicitada y la oponente (GESTAFER), no solo muestran similitudes
en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una

estructura similar. Esta falta de distincidn clara entre las marcas sugiere una posible confusién

para los consumidores. S

Que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un
inequivoco aire de familia, 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
produccién).

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

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

registro de una marca. - - -

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

-

sicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y

en/la opo
/" gvidencia un\ desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se
f |
/ b
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.CIL. CONTRA KERN
PHARMA, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GESTAGYN” CLASE 05,

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

normativa procesal.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaracién de rebeldfa no solo
otorga validez a los 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 Direccion considera que existird el riesgo
de asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retdne 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
podrd registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen
susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguicra 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 Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde rechazar el Dictamen n.” 331/2025 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar

a la oposicién deducida por corresponder asf en derecho. .
\.\\ Por tanto,
J _ﬂ"‘n._ LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

Figina?ldc-i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.CIL CONTRA KERN
PHARMA, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“GESTAGYN” CLASE 05.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HEISECKE Y CIA S.A.CI contra KERN PHARMA, S.L. sobre oposicién al
registro de marca “GESTAGYN" clase 05, Expediente n® 2412105 solicitada por
KERN PHARMA, S.L.. - 2

Articulo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de la marca’ '*\QESTAGYN”
clase 05, Expediente n® 2412105 solicitada por KERN PH AMA, 8.L oo

Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula, /o )

Directora
Direccidn de Lunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BRUNCHCO 21 S.A. CONTRA PASTOR ROCHE

GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW PAIN”
CLASE 30.

Asuncién, [ 5 F -0 900
VISTO:

El expediente caratulado: BRUNCHCO 21 S.A. contra PASTOR ROCHE
GALEANO sobre oposicién al registro de marca “NEW PAIN" clase 30, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “NEW PAIN™,
solicitada para la clase 30, en base al registro “LE PAIN QUOTIDIEN” en clase 30, por lo

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

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

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

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

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

ptro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los
icios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BRUNCHCO 21 S.A, CONTRA PASTOR ROCHE

GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW PAIN”
CLASE 30.

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

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

registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. e

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el piiblico consumidor,
analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de
denominaciones y también de clase. -

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la
marca (NEW PAIN) solicitada y la oponente (LE PAIN QUOTIDIEN), no solo muestran
similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten
una estructura similar. Esta falta de distincién clara entre las marcas sugiere una posible

confusién para los consumidores.

Que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un
inequivoco aire de familia, 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

produccién).--— -

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera
que la marca solicitada no retine las condiciones basicas esenciales que la ley requiere como la
fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el

registro de una marca. - .

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién en el plazo

stipu]ad-::,.lu que derivé en la declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en el
68 y 69 del FP(L La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR BRUNCHCO 21 S.A. CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW PAIN”
CLASE 30.

derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados
en la oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y
evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se

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

normativa procesal. =

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

de la marca solicitada para su registro.

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa
en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No
podrd registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacidn,
traduccidn, transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del priblico, gue 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 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 bubiese becho conocido el signo”.,

Que, [:hib lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente,

esta Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de

[Egjtr&ﬁlfstjpu]adas la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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ACCION DEDUCIDA POR BRUNCHCO 21 S.A. CONTRA PASTOR ROCHE

GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “NEW PAIN”
CLASE 30.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 224/2025 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer
lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. B —

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
NEW PAIN contra LE PAIN QUOTIDIEN sobre oposicién al registro de marca

"NEW PAIN" clase 30, Expediente n® 2432420 solicitada por PASTOR ROCHE
GALEANO. e £

Articulo 2.- RECHAZAR. la solicitud de registro de lam a;‘ﬁfw PAIN” clase
30, Expediente n® 2432420 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANOQ - -

:’_\7(5. Ia'f |

I-

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,

Directora

D-:mmﬁn dé Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWALTUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “O TCHIBO” CLASE 35.

Asuncidn, Ne ree
VISTO:

El expediente caratulado: MM MEYER MARKENVERWALTUNG & CO contra
ABBAS MOUNIR MOZANAR sobre oposicion al registro de marca “O TCHIBO” clase
35 - s

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “O
TCHIBO?, solicitada para la clase 35, en base al registro “TCHIBO” clase 30, por lo que

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

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

debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que
sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se 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 ivo de la misma y a cjercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
corréspondan ‘contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al
de cualquiet, otro signo que pueda inducir directs o indirectamente a confusion o asociacién entre los
- reductos o servikios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWALTUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “O TCHIBO” CLASE 35.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico
consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en
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, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el publico consumidor,
analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de
denominaciones. e

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la
marca (O TCHIBO) solicitada y la oponente (TCHIBQ), no solo muestran similitudes en
los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura
similar. Esta falta de distincién clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los

consumidores. ~---------

Que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un
inequivoco aire de familia, 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

produccién). e

Que, de esta forma 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

regis:ra de una marca. S

Q&\;jjci:}nﬂm:n:e, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién en el plazo
ul

, lo que derivé en la declaracion de su rebeldfa, conforme a lo establecido en el

al estipula

. 68 y 69|del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWALTUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “O TCHIBO” CLASE 35.

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

NOIMALIVA PIOCESAl.--smmrmmmmeme et

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

otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de apritud

de la marca solicitada para su registro.-- =

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo
de asociacion/confusion de marcas, la denominacidn solicitada no reiine los requisitos que la
hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el
inciso “i” del artfculo 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 reproduccion imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del piéblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra
que sean los productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen
susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea
la manera o medio por el cual se hubiese becho conocidp el signo” ----sseemeeercscesce

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

sta Direcéion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWALTUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “O TCHIBO” CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 255/2025 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 MM
MEYER MARKENVERWALTUNG & CO contra ABBAS MOUNIR
MOZANAR. sobre oposicién al registro de marca “O TCHIBO" clase 35,
Expediente n® 2466374 solicitada por ABBAS MOUNIR MOZANAR ————--eeeeee -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca“0 TCHIBO” clase
35, Expediente n® 2466374 solicitada por ABBAS MOUNIR MOZANAR - -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, - " ]

- P
j ;;.J
| ABG. | A SUAREZ
| Directora

N Dirﬂ:cidﬂ‘d Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWALTUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “O TCHIBO™ CLASE 07.

Asuncién, U g [LE /JU/§

VISTO:

El expediente caratulado: MM MEYER MARKENVERWALTUNG & CO contra
ABBAS MOUNIR MOZANAR sobre oposicion al registro de marca “O TCHIBO” clase
07 y; - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “O
TCHIBO", solicitada para la clase 07, en base al registro “TCHIBO?” clase 08, por lo que

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

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

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

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

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

! Articulo 15~ El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al
uso exclusivo de la misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que

correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al
s de cualquier gtro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los
prodyctos o servigios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWALTUNG & CO

ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “0 TCHIBO” CLASE 07.

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. o

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existird confusién en el pablico consumidor,
analizando el campo orrogrifico y fonético, notamos que existe identidad de
denominaciones.------ ne

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la
marca (O TCHIBO) solicitada y la oponente (TCHIBO), no solo muestran similicudes en
los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura
similar. Esta falta de distincion clara entre las marcas sugiere una posible confusién para los

consumidores.

Que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la visidn de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un
inequivoco aire de familia, 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

produccién). T —— s

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera
que la marea solicitada no redine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requicre como la

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

registro de una marca.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWALTUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “O TCHIBO” CLASE 07.

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 pmc:saL e e e i

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

otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que rambién refuerza la falta de aptitud

de la marca solicitada para su registro. — —

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

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 transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del puiblico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wuso y registro fuesen
susceptibles de causar confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un
aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea
la manera o medio por el cual se hubiese becho conocido el signo”.

_Que; por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente,
ﬂ}rﬁirecddn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
istro estipuladas el 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 MM MEYER MARKENVERWAITUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “O TCHIBO” CLASE 07.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 255/2025 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer

lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en derecho.-—

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por MM
MEYER MARKENVERWALTUNG & CO contra ABBAS MOUNIR
MOZANAR sobre oposicién al registro de marca “O TCHIBO” clase 07,
Expediente n® 2466380 solicitada por ABBAS MOUNIR MOZANAR..--—-——ecennv

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “OTCHIBO” clase
07, Expediente n° 2466380 solicitada por ABBAS MOUNJR MOZ e

" kY
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - Pes-of)

N A SUAREZ
s \ , Directora
-‘pi;eccidndlf Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE DILLER CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FORMIKA”
CLASE 01.

Asuncién, | -
U [ CD
VISTO:
El expediente caratulado: THE DILLER CORPORATION CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO sobre oposicitn al registro de marca “FORMIKA” clase 01 Yieeememenes -
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FORMIKA”,
solicitada para la clase 01, en base a la marea FORMICA clase 01, 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, .

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1,294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

" Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ien-lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE DILLER CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FORMIKA”
CLASE 01.

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

marca previstas en la Ley de Marcas, -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FORMIKA” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion FORMICA sc 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 oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocade por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

_Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga
idez a Ios\h.{gu.rncn tos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
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GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FORMIKA”
CLASE 01.

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

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

interds 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 come marcas los signos que constituyan wna 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, cualesquiera 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 asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
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 confirmar el Dictamen n.” 411/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
ﬂpnsiciﬁ/ndadj{nfida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR THE DILLER CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE

GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FORMIKA”
CLASE 01.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por THE
DILLER. CORPORATION contra PASTOR. ROCHE GALEANO sobre oposicidn al

registro de marca “FORMIKA” clase 01, Expediente n® 2452093 solicitada por PASTOR
ROCHE GALEANO.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca RMIKA” clase 01,
Expediente n® 2452093 solicitada por PASTOR RT | F. W0 | ) ——— =
')

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Direccién dé Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 36.

Asuncién, U ¢
VISTO:

El expediente caratulado: FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTID. sobre
oposicién al registro de marca “FTX” clase 36, y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FTX”,
solicitada para la clase 36, en base a la marca FASTRAX S.A. en la clase 35 respectivamente, por

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

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

velando siempre por el interés general. i

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra.quien Iesl.pru: 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 asociacién entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING I[TD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 36,

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite yla
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 “FTX” se observa a
simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién
FASTRAX S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente
idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. -

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

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

icitada para su fegiStrO. e,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 36.

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.

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 podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 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 uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tereero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
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
corresponde revocar el Dictamen n.® 13/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho.
- -,__‘_\

Por tanto,
TORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 36.

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD. sobre oposicién al registro de marca
“FTX” clase 36, Expediente n® 21112519 solicitada por FTX TRADING
LTD. -

Articulo 2- RECHAZAR L solicitud de registro de Ja marca “FTX” clase 36,
Expediente n® 21112519 solicitada por FTX TRADING LFD—-- k'-. -

Articulo 3-  NOTIFIQUESE por cédula, /- ik J

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 42.

Asuncidn, D: o 0
VISTO:

El expediente caratulado: FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD. sobre
oposicién al registro de marca “FTX” clase 42, y; —

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FTX",
solicitada para la clase 42, en base a la marca FASTRAX S.A. en la clase 35 respectivamente, por

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

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

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

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

' Articulo 15 El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos 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 FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 42,

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. emns

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

FASTRAX S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. -

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

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

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

—Qug, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 42.

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 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 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: “Na podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el exal 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 reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 12/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
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 FASTRAX S.A. CONTRA FIX TRADING LTD. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FTX” CLASE 42.

Articulo 1- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD. sobre oposicién al registro de marca
“FTX" clase 42, Expediente n° 21112525 solicitada por FTX TRADING
LTD. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ca"FTX” clase 42,
Expediente n® 21112525 solicitada por FTX TRADING L?Zﬂ
\

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. = ¢

A Directora

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI S.R.L. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CERESITA” CLASE 19.

Asuncidn, 0 FrR
[~ [ |

L AT AN ]

VISTO:

El  expediente caratulado: AMADEO BUONGERMINI S.R.L. contra
SAINT-GOBAIN ARGENTINA 5.A. sobre oposicion al registro de marca “CERESITA” clase
19, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca CERESITA,
solicitada para la clase 19, sobre la base de la marca solicitada CERESITA clase 19, 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 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. - -

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

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

" Articule 15%- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI S.RL. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CERESITA” CLASE 19,

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el 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, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 19y
otros y los antecedentes obrantes en autos y de la documentacién acompafiada, surge que la
denominacién solicitada “CERESITA” corresponde a la Empresa Argentina reconocida en el
mercado argentino por su trayectoria y posicionamiento dentro del rubro de aditivos hidréfugos

para mezclas cementicias.

Que, si bien obra en autos la oposicién interpuesta por AMADEO BUONGERMINI
S.R.L. quien invoca derecho de prioridad en la presentacién de la denominacién “CERESITA”
en nuestro pais, corresponde sefialar que la mera prelacién temporal en la solicitud de registro no
resulta suficiente cuando se encuentra en juego la proteccién de una marca notoria reconocida a

nivel internacional. =

Que, asimismo, la marca goza de una imagen comercial consolidada, basada en una
identidad visual elegante y moderna que refuerza su posicionamiento dentro del sector
cosmetico. En consecuencia, se trata de un signo con capacidad distintiva plena y valor marcario

el

ti_ﬂ,_ahsc asocia a productos de perfumerfa de procedencia extranjera, distinguiéndose

aramente por su origen, calidad y prestigio en el mercado internacional - -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI S.R.L. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CERESITA” CLASE 19.

Que, en cuanto a su rubro, la marca CERESITA se identifica con productos del sector
industrial y de la construccién, tales como materiales aislantes, plisticos semielaborados y
productos técnicos destinados a la proteccién, recubrimiento y acondicionamiento de superficies,
los cuales poseen una finalidad eminentemente técnica y se encuentran dirigidos a un piblico
consumidor especializado. En consecuencia, la marca cumple adecuadamente su funcién

distintiva en el mercado, vinculindose a2 un dmbito productivo especifico y claramente
diferenciado. - n

Que, la marca *CERESITA", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado
internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al articulo 6
bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual establece que los
paises de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar ¢l registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya una reproduccion, imitacion o traduccin susceptible de crear confusion con una
marca  notoriamente conocida en  sw  territorio, aun cuando dicha marca no esté

mgf:mdg_

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

ser defendidas exitosam era del pais en n registradas on al principio de
territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya relacidn (excepcion al principio de especialidad). -

Que, asf también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con

relacién a las marcas notorias: “Crando la marca base del rechazo es una marca intensamente
un;;'zada,--d\: gran difusion o goza del cardcter de notoria, ¢l criterio que se aplica en el cotefo es
/ N

GUAYO DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 — Pag. 193.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI S.R.L. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CERESITA” CLASE 19.

riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piiblico consumidor™ y en este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Asi las cosas, en el caso de autos, ademds de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacién mis
adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca solicitada extranjera CERESITA
perteneciente a la empresa argentina SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. y tras la biisqueda
realizada en la base mundial de datos de marcas®, tenemos que se encuentra registrada la marca
CERESITA, en su pais de origen demostrindose asf la notoriedad de la marca registrada,-—--—-——

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las
marcas notorias, dmcndu “Las lamadas marcas notorias ../ mégf{adgdﬂ

respecto a pmdﬂcra.r 0 Servicios no pmr:g:dw por su registro y con Im .-:um'.fs na ba_;.w mfa.-:mrz
(excepeion al principio de especialidad)®. Expresa ademis “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de wna marca no deja de tener valor, pues los mismos
demucstran la existencia previa y la difusion del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un
signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la pmb:émrz del Art. 2 inc. i../..
basando su pretension en el hecho del apoderami de & gno 4 con _la mals
concomitante.” - ” =

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de

territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres

*"DERECHO DE MARCAS” - Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

4

geSize=30&catena=C&bazsicSearch=ceresitadtm
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI SR.L. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA “CERESITA” CLASE 19.

elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”, — =

En este sentido, se babla de que la notoriedad de una marca rompe el principio
de territorialidad, Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres

elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”, —---—--- -

Que, en consecuencia, aun cuando la marca oponente se haya presentado previamente en
el territorio nacional, lo cierto es que el caricter notorio de la marca “CERESITA”, con
trayectoria centenaria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una proteccidn
preferente. En este sentido, la notoriedad y el prestigio alcanzados por la denominacién deben
prevalecer sobre la mera prelacién registral, a fin de salvaguardar la verdadera funcién de la marca,
que consiste en garantizar la identificacién cierta de los productos con su auténtico origen

empresarial y evitar toda forma de confusién en el piblico consumidor.—-—

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

conocer gue el signo pertenecia a un tercero ™. -

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

"'l
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI S.R.L. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL BREGISTRO DE LA
MARCA “CERESITA” CLASE 19.

corresponde revocar el Dictamen n.” 119/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la

oposicidn deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
AMADEO BUONGERMINI S.R.L. contra SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A.
sobre oposicién al registro de marca “CERESITA” clase 19, Expediente n°® 2371113
solicitada por SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. -

Articulo 2.- DISPONER 2 prosecucién de la solicirud drn:gtscm de la marca
“CERESITA” clase 19, Exp&chr.me n® 2371113, snlicrp.r,‘i{ por -SMNT—GDBMN
ARGENTINAS.A.

L
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /7/ / . ,.h__,xff

. Direccién|de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI S.RLL. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CERESITA” CLASE 17.

Asuncion,
VISTO:

El  expediente caratulado: AMADEO BUONGERMINI S.R.L. contra
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. sobre oposicién al registro de marca “CERESITA” clase
17, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca CERESITA,
solicitada para la clase 17, sobre la marca solicitada CERESITA clase 17, por lo que corresponde

determinar si las marcas son o no confundibles. -

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

velando siempre por el interés general. -

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
eda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI S.R.L. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CERESITA” CLASE 17.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del 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, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 17y
otros y los antecedentes obrantes en autos y de la documentacién acompafiada, surge que la
denominacién solicitada “CERESITA” corresponde a la Empresa Argentina reconocida en el
mercado argentino por su trayectoria y posicionamiento dentro del rubro de aditivos hidréfugos

para mezclas cementicias. .

Que, si bien obra en auros la oposicién interpuesta por AMADEO BUONGERMINI
S.R.L. quien invoca derecho de prioridad en la presentacién de la denominacién “CERESITA”
en nuestro pais, corresponde sefialar que la mera prelacion temporal en la solicitud de registro no
resulta suficiente cuando se encuentra en juego la proteccién de una marca notoria reconocida a

nivel internacional. -

Que, asimismo, la marca goza de una imagen comercial consolidada, basada en una
identidad visual elegante y moderna que refuerza su posicionamiento dentro del sector
cosmético. En consecuencia, se trata de un signo con capacidad distintiva plena y valor marcario
, qiie s asocia a productos de perfumerfa de procedencia extranjera, distinguiéndose
_clytamente por'su origen, calidad y prestigio en el mercado internacional.

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

ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI S.R.L. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CERESITA” CLASE 17.

Que, en cuanto a su rubro, la marca CERESITA se identifica con productos del sector
industrial y de la construccién, especialmente aquellos comprendidos en la Clase 17 de la
Clasificacidn Internacional de Niza, tales como materiales aislantes, plisticos semielaborados y
productos técnicos destinados a la proteccién, recubrimiento y acondicionamiento de superficies,
los cuales poseen una finalidad eminentemente técnica y se encuentran dirigidos a un piblico
consumidor especializado. En consecuencia, la marca cumple adecuadamente su funcién

distintiva en el mercado, vinculindose a un dmbito productivo especifico y claramente
diferenciado. it

Que, la marca “CERESITA”, goza de un reconocimiento generalizado en el mercado
internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al articulo 6
bis del Convenio de Pards para la Protecciin de la Propiedad Industrial, el cual establece que los
paises de la Unidn se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca
que constituya una reproduccion, imitacion o traduccion susceptible de crear confusion con una
marca notoriamente conocida en  su  territorio, awn cuando dicha marca no esté

r:grl:rmda. -

Que, ahondando ain mds en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
Maddica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias .../...
ueden ser defendidas exitosamente fuera del pais en gue estdn repistradas (excepeion al principio de
territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya relacidn (excepcion al principio de especialidad)’

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con

r?iﬁﬁ a tas marcas notorias: “Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente
Ny

\

GUAYO DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI S.R.L. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CERESITA” CLASE 17.

wtilizada, de gran difusidn o goza del cardcter de notoria, ¢l criterio gue se aplica en el cotejo es
riguroso o mds estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer

la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del priblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir. Asf las cosas, en el caso de autos, ademds de las
manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigacién mds
adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca solicitada extranjera CERESITA
perteneciente a la empresa argentina SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. y tras la biisqueda
realizada en la base mundial de datos de marcas®, tenemos que se encuentra registrada la marca
CERESITA, en la clase 17, en su pais de origen demostrindose asf la notoriedad de la marca

registrada.

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las
marcas notorias, diciendo: “Las lamadas marcas notorias ..J.. ﬁﬂw@i

respecto a pmdu:.rm 0 servicios no pm:_g:dm por su registro y con los ma!es no &a}a rriarwn
(excepeidn al principio de especialidad)”. Expresa ademis “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusiin del signo, lo que bace casi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un
signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i.../..
basando su pretension en el becho del apoderamien

ﬁ;-".-'www.l:muinhﬁm."tmvieu'.-'-‘r-"tlm'iew-"remlta'.’nage l&pageSize=30&cnteria=C& basicSearch—ceresitad: tm
=Remistered
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI S.R.L. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CERESITA” CLASE 17.

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de
territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres

clementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

impottante”, — e

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

Que, en consecuencia, aun cuando la marca oponente se haya presentado previamente en
el territorio nacional, lo cierto es que el caricter notorio de la marca “CERESITA”, con
trayectoria centenaria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una proteccién
preferente. En este sentido, la notoriedad y el prestigio alcanzados por la denominacién deben
prevalecer sobre la mera prelacion registral, a fin de salvaguardar la verdadera funcién de la marca,
que consiste en garantizar la identificacion cierta de los productos con su auténtico origen

empresarial y evitar toda forma de confusién en el publico consumidor.---—

Que, en conclusién, efectivamente la marca solicitada no se encuentra comprendida
dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente
sostenido, no existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en
registro, pues, como mencionamos anteriormente no se halla inserta dentro de las prohibiciones

estab &;s_&nq‘n del art 2 inc. i} de la Ley n” 1.294/98 de Marcas que preceptiia: “/os signos que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMINI S.RL. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “CERESITA” CLASE 17.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico 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 no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 120/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. —

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR. improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
AMADEO BUONGERMINI S.R.L. contra SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A.
sobre oposicién al registro de marca “CERESITA” clase 17, Expediente n® 2371112
solicitada por SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de la solicitud de registro de la marca
“CERESITA” clase 17, Expediente n°® 2371112, mllcluda/por -SAINT-GOBAIN
ARGENTINA S.A. - £

Y7y )
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. f _

Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ASEGURADORA DEL ESTE S.A. Y ATENAS
ENERGIA S.A. CONTRA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE LA MARCA AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA,
CLASE 37.

Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. Y ATENAS ENERGIA
S.A. contra ARTE Y ESTRUCTURA S.A. sobre oposiciones al registro de la marca AESA
ARTEY ESTRUCTURAY ETIQUETA, clase 37 y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca AESA ARTE Y
ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA, solicitada para la clase 37, en base a las marcas AESA, clase
36 y AESA clase 42, 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. -

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

ara distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran adas en la propia

p nguir p TR prop

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ASEGURADORA DEL ESTE S.A. Y ATENAS
ENERGIA S.A. CONTRA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE LA MARCA AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA,
CLASE 37.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA y las marcas
oponentes AESA y AESA gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas

de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas,

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que las marcas
oponentes no comparten la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la biisqueda en el
sistema informidtico de marcas tenemos que la marca registrada por un lado “AESA” registrada
en la clase 36 “Servicios relacionados con los seguros-reaseguros, tales como servicios prestados por los
agentes o corredores que se ocupan de seguros-reaseguros, los servicios prestados a los aseguradores y a
los asegurados en general y los servicios de suscripcion de seguros, servicios de reaseguros™ por la otra
oposicion AESA registrada en la clase 42: “Servicios de disesios de ingenieria, servicios de
andlisis ¢ investigacidn industriales, calibracion-medicion-, disefio y desarrollo de equipos
info <as y de software, consultoria en diseiio y desarrollo de hardware, programaciin de

- , ‘duplicacion de programas informadticos, consultoria en software; instalacion de

'

sgftware; mantenimiento de software; actualizacion de software; andlisis de sistemas informdticos;
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ASEGURADORA DEL ESTE S.A. Y ATENAS
ENERGIA S.A. CONTRA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE LA MARCA AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA,
CLASE 37.

claboracion de planos para la construccion; consultoria en aborro de energia; conversion de datos y
programas informaticos excepto conversion fisica; diseno de sistemas informaticos; diserio industrial:
servicio cientificos y tecnoldgicos asi como servicios de tnvestigaciin y disefio en estos dmbitos;
ingenieria” mientras que la solicitud de registro “AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A”
pretende proteger servicios de la clase 37, especificamente: “alguiler de excavadoras; alguiler de
griias [mdquinas de construccion]; construccien de puertos; construccion de rompeolas; construccion
naval; construccion submaring; consultoria sobre construcciin; perforacion de pozos (dragado);
reparacion submarina; servicios de fracturacion bidrdulica; supervision [divecciin] de obras de
construccion . Con esta comparacién vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las
clases y los servicios ofrecidos por las marcas en pugna. e

En ese sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de
marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se
pretende obtener proteccién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de

interés. Este sistema implica una segmentacion del mercado en funcién de los productos o

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

registrada. - .

Que, entre las marcas en litigio: AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. (solicitada) vs.
AESA y AESA (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién
precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en

la interpretacion y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ASEGURADORA DEL ESTE S.A. Y ATENAS
ENERGIA S.A. CONTRA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. SOBRE OPOSICIONES AL

REGISTRO DE LA MARCA AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA,
CLASE 37.

la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el
mercado. - e ————— e

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

entre las mismas.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mas
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a sw vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “veupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su wunidad fonética y
grifica”™

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

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

conjunto, sin [Ma SUcesiv el resultad

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

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

marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. e

- Fundamentos de Derecho de Marcas - pag. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ASEGURADORA DEL ESTE S.A. Y ATENAS
ENERGIA S.A. CONTRA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. SOBRE OPOSICIONES AL

REGISTRO DE LA MARCA AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA,
CLASE 37.

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 ningiin 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 comtin con la marca registrada,-—---------emse-r

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

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

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

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

de una marca. ————reeee

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

‘i:_s_g; dé confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro reiine los

elémentos difereniciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

“Improcedente, copsecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 504/25 emitido por la
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ASEGURADORA DEL ESTE S.A. Y ATENAS
ENERGIA S.A. CONTRA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. SOBRE OPOSICIONES AL

REGISTRO DE LA MARCA AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA,
CLASE 37.

"-:I ,;»' =
Resolucién D.AML n, : ] U |

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

derecho.-- - -

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por ASEGURADORA DEL ESTE S.A. Y ATENAS ENERGIA S.A. contra ARTE Y
ESTRUCTURA S.A. sobre oposiciones al registro de la marca AESA ARTE Y
ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA clase 37, Expediente n® 2523744 solicitada por

ARTEY ESTRUCTURA S.A. - e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la selicitud de registro de la
marca AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA clase 37, Expediente n°®
2323744 solicitada por ARTE Y ESTRUCTURA S.A

(K T

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 COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “LA COLOMBIANA Y ETIQUETA”, CLASE 29, -

Asuncién, 09 FEB 2076
VISTO:

El expediente caratulado: COLOMBINA S.A. contra LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ sobre oposicién al registro de la marca LA
COLOMBIANA Y ETIQUETA clase 29, .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “LA
COLOMBIANA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca
COLOMBINA en la clase 29, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas

son o no confundibles. - e

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

kS

1I-".
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “LA COLOMBIANA 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 piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, al cotejar las marcas solicitada LA COLOMBIANA Y ETIQUETA vy
COLOMBINA oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de la oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos
que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual lo que puede

llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (eonsiderar que

ambas tienen un mismo origen de produccion).

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, ¢l
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
productos muy relacionados de la dase 29 (Todos, como por ejemplo: carne, pescado, carne de ave;
extractos de carne; frutas y verduras, bortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas;
Jaleas, confituras, compotas; buevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos ldcteos; aceites
3y grasas para wso alimenticio), lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente.

7 Que, ademis el oponente COLOMBINA ya es una marca registrada en nuestro pafs con
tro n°/401.571 en la clases 29, este registro le otorga prioridad y proteccion legal, lo que
refuerza su posicién en la oposicién contra la solicicud de LA COLOMBIANA.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COLOMBINA SA. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “LA COLOMBIANA Y ETIQUETA”, CLASE 29— -

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no reidne 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, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/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 oposicién. —

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podni
registrarse como marcas los signos gue constituyan una reproduccion fmitacion, 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 aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el signo”. -

_—RQue, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Di)-étl:ciﬁn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
tipuladas en 13 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 COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “LA COLOMBIANA Y ETIQUETA”, CLASE 29,

corresponde confirmar el Dictamen n.® 31/25, 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
COLOMBINA S.A. contra LUISA MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS
ALEJANDRO PAIVA BAEZ sobre oposicién al registro de marca “LA
COLOMBIANA Y ETIQUETA™ clase 29, Expediente n® 2355969 solicitada por
LUISA MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “LACOLOMBIANA

Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n® 2355969, solicitada” por LU'iSE MARIA
DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAWMBAE&’{. \

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

Dlrﬁcmra
Direccidn dél.e’usunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “LA COLOMBIANA Y ETIQUETA”, CLASE 35.—————

Asuncidn, 05 FER e
VISTO:

El expediente caratulado: COLOMBINA S.A. contra LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ sobre oposicién al registro de la marca LA
COLOMBIANA Y ETIQUETA clase 35, y- e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “LA
COLOMBIANA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca
COLOMBINA en la clase 29, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las marcas

son o no confundibles. - N

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

velando siempre por el interés general. =

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclysivo de Tr-misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
tra quien f:st.i};\:-: sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE

GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “LA COLOMBIANA Y ETIQUETA”, CLASE 35,

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. p—

Que, al cotejar las marcas solicitada LA COLOMBIANA Y ETIQUETA vy
COLOMBINA oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de la oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos
que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual lo que puede

llevar tanto a la confusién directa (fomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que

ambas tienen un mismo origen de produccion). —

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, €l
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademids debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
productos y servicios muy relacionados de la dlase 29 y 35, lo que nos da la pauta que la oposicién
sea declarada procedente.

ue, ademds el oponente COLOMBINA ya es una marca registrada en nuestro pafs con
Registro n°/401,571 en la clases 29, este registro le otorga prioridad y proteccion legal, lo que
erza su posicion en la oposicién contra la solicitud de LA COLOMBIANA.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “LA COLOMBIANA Y ETIQUETA”, CLASE 35,

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/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. weamen e

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

interés en sustentar la oposicién. -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo ideénticos 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 uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cwal se
bubiese becho conocido el signo”.

“Que,

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

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

n® 1.294/98 y no reline 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 COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAFZ SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA “LA COLOMBIANA Y ETIQUETA”, CLASE 35,

corresponde confirmar el Dictamen n.” 32/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposicidn 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
COLOMBINA S5.A. contra LUISA MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS
ALEJANDRO PAIVA BAEZ sobre oposicion al registro de marca “LA
COLOMBIANA Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2355974 solicitada por
LUISA MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ ——

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca COLOMBIANA
Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n® 2355974, solici por LUISA MARIA
DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

N
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA DONNA Y ETIQUETA, CLASE
35.

Asuncién, | | [ 2078
VISTO:

El expediente caratulado: CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. contra LUISA MARIA
DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ, sobre oposicién al registro de la
marca LA DONNA Y ETIQUETA, clase 35, y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca LA DONNA Y
ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca EL MOLINO en la clase 35, por lo que
corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles,--—-——eeeeee-

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 re atoria,
BN P q ¥

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 dg44 misnita.y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra guien lesione sus, derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

Pigina 1de s



GOBIERNO pgr | PIRFCCION NACIONAL
PARAGUAY | iNiiircriar

Resolucion DAMLn.° | o e B A
. U U775

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA DONNA 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 ptblico 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, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada LA DONNA Y ETIQUETA y la marca EL MOLINO oponente
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas. -

Que, entre las marcas en pugna: LA DONNA Y ETIQUETA (solicitada) vs. EL
MOLINO (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de
las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién 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

mercado.

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

;T ; ; ] i .
la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA DONNA Y ETIQUETA, CLASE
35.

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

marca ya existente (base de upus:cmn]l las marcas en cuestion deben ser analizadas en su

el resulrado

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

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

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

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

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

general claramente diferenciada.—-—- -

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

que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfundibles. Por

lo tanto la demanda deviene improcedente. —--— e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA DONNA Y ETIQUETA, CLASE
35.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su visidn en su confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “acupa
un lugar preferente el que propugna una visién de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su wnidad fonética y

grifica” -

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

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no
presenta riesgo de confusidn en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningtin

inconveniente legal.

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear r}asgﬁ?c\tgnﬁ.lsién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redine los

* Dr/Ferndndez Na%g - Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA DONNA Y ETIQUETA, CLASE
35.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 242/25 emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
derecho.--— = o -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. contra LUISA MARIA DUARTE GONZALEZ
Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ sobre oposicién al registro de la marca LA
DONNA Y ETIQUETA, clase 35 Expediente n® 2352243 solicitada por LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ.-

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de l:r:i.mil:cs_ﬂc_;a sofi;::_itaa‘ e registro de la
marca LA DONNA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente/n®, 2352243 bolicitada por
LUISA MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRQO PAIVA BAEZ o

Articulo 3- NOTIFIQUESE por cédula. [

Direccioh de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA DONNA Y ETIQUETA, CLASE
30.

A 0 ren

Asuncidn, U reh :1;6
VISTO:

El expediente caratulado: CONFITER{A EL MOLINO S.R.L. contra LUISA MARIA
DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ, sobre oposicién al registro de la
marca LA DONNA Y ETIQUETA, clase 30, y -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la selicitud de registro de la marca LA DONNA Y
ETIQUETA solicitada para la clase 30, en base a la marca EL MOLINO en la clase 30, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ||r:3,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 ¢l interés general. ----erereereeren

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
mluﬁ/ﬁ li-misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

tra quicn lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALFJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA DONNA Y ETIQUETA, CLASE
30.

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

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

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

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

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

Que, haciendo un anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada LA DONNA Y ETIQUETA y la marca EL MOLINO oponente
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas. =

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

mercado, e

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
—
etrina y la{urisprudenci,a marcaria al realizar el andlisis de marecas para determinar una eventual




GOBIERNO pg | PIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | Wrrircroan

Resolucién D.A.M.L n. _i:‘_llj1 El

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA DONNA Y ETIQUETA, CLASE
30.

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

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

junto, sin artificiales desm iones, de forma sucesi imultinea v, el resultado

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

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

dejan una 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, --—--——-—

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

general claramente diferenciada. - B

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

que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfundibles. Por

lo tanto la demanda deviene improcedente.

! -

T 5o
6( “Olm
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA DONNA Y ETIQUETA, CLASE
30.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es gue las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en su confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y
grifica™. e . e

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

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

Que, en base a2 los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no
presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningiin

inconveniente legal. - o

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. o

Qu: esta Direccidn considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
[péar ncsg-:r\#‘l: confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

. Dr. Ferndndez Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA DONNA Y ETIQUETA, CLASE
30.--

clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 243/25 emitido por la

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

R s A i - -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. contra LUISA MARIA DUARTE GONZALEZ
Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ sobre oposicién al registro de la marca LA
DONNA Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n® 2352237 solicitada por LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ.——

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL S.A.
(CODISA) CONTRA ANCHI S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GOLD CITY” CLASE 34.

0 CFD annn
Asuncion, 0§ FE o U0
VISTO:

El expediente caratulado: COMPANIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL S.A.
(CODISA) contra ANCHI S.A. sobre oposicién al registro de marca “GOLD CITY” clase 34,
Yjromemeeees - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “GOLD
CITY?, solicitada para la clase 34, en base a la marca GOLD CITY en la clase 34 respectivamente,

por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son 0 no confundibles. -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicitn 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL S.A.
(CODISA) CONTRA ANCHI S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GOLD CITY” CLASE 34.

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. i

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

oposicion GOLD CITY, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMPANIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL S.A.
(CODISA) CONTRA ANCHI S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GOLD CITY” CLASE 34,

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/confusion de marcas. La denominacién solicitada no retine 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 consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicidn. -

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

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

- —

Que, ;gi expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta

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

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 COMPANIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL S.A.
(CODISA) CONTRA ANCHI S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “GOLD CITY” CLASE 34.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 08/26, de la Jefatura de la Primera 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
COMPANIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL S.A. (CODISA) contra
ANCHI §.A. sobre oposicion al registro de marca “GOLD CITY” clase 34, Expediente
n® 2257182 solicitada por ANCHI S.A. "

34, Expediente n® 2257182 solicitada por ANCHI S.A. <=

A

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ma?(é-ﬂLDXiIW clase

Articulo 3.- ND’I‘]FIQ_UESE por cédula. -

Directora

Direccién de Asuntos Marcarios Litiginsus
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT Y ETIQUETA” CLASE
35.

Asuncién, () 0 FFR 90m
VISTO:

El expediente caratulado: CABANA LOS TROCOS S.A. contra SAREZ S.A. sobre
oposicién al registro de marca “CLT Y ETIQUETA” clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CLT Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al nombre comercial CLT S.A. (acrénimo CLT
S.A., nombre comercial), clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por 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
exclusive-de-la misma y a cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ra quien lesipne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o signo que puéda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el 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 denominacion solicitada “CLT Y ETIQUETA”
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la
oposicion Nombre Comercial CABANA LOS TRONCOS S.A. (acronimo CLT), se percibe
que entre las mismas existen clementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos

fonético, visual y conceptual. s

Que, corresponde destacar que la marca oponente CABANA LOS TRONCOS S.A.
(acrénimo CLT) constituye el nombre comercial, el cual goza de proteccién al tratarse de un bien
juridico amparado por la Ley de Marcas, en su Titulo II, acerca del Nombre Comercial y las
diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: “El nombre
comercial podrd estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razon social o
denominacion social adoptada, la enseiia o la sigla wsada legalmente en relaciin a una
determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. A su vez, el
Art. 75 expresa: “El derecho exclusive sobre un nombre comercial se adguiere por su primer uso
priblico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para cjercer los derechos
dos por esta ley”. El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre
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susceptible de cawsar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos
o servicios, o pudiera causar al titular un dafio econdmico o comercial injusto por razin de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”, y conforme a lo
dispuesto en los Artculos precedentes corresponde declarar procedente la oposicién

presentada.

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

las pr:rl:ihe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos gue existe suficiente discrepancia

entre las mismas. SR

Que, asi también se constata en autos, como en su sitio Web, que dicha Empresa
Cabafias los Troncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razén social compuesta por el
acronimo CLT $.A. y de dicha manera es conocida por el piblico evidenciando un uso efectivo y

piblico del mismo en el dmbito comercial, como podemos visualizar en el enlace:

https://www.clt.com.py/,

Que tal modalidad de identificacidn resulta juridicamente relevante, en tanto el uso

reiterado y piblico de una denominacién social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un
signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a
confusién o asociacién indebida, conforme a los principios de buena fe comercial, proteccién del

consumidor y lealtad en la competencia. - -

f-Que, por ltimo cabe sefialar que nuestra legislacién marcaria protege firmemente los

gfechos adquiridos en exclusividad segin lo establecido por la ley, y por tanto, permite a
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cualquier persona afectada en sus derechos oponerse a cualquier otra que pueda beneficiarse del

uso de su marca o nombre, ya sea de forma directa o indirecta. -

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por ranto esta Direccién considera que
la marca solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza
distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una

TTLATCA, e e e

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

Que, en 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
FEQISIVArSE OMO  MArcas los signos que constituyan una npmdum’a’n Imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, 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 SEERO” e

ue, p-::-r lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
clén o Idera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

adas en\la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que

T
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corresponde revocar el Dictamen n.* 529/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.~———-ee- -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. sobre oposicién al registro
de marca “CLT Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n°® 2484248, solicitada por SAREZ
S.A. e renee

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mar,ca/;CLT YETIQUETA”
clase 35, Expediente n® 2484248, solicitada por SAR (A

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, --—ferrertoeeeed]

IYT ALVAREN
Directora
Direcc@{iﬁ e Asuntos Marcarios Litigiosos
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i
i

Asuncion, 0 0 o anaa
v 8 LULD
VISTO:

El expediente caratulado: CABANA LOS TRONCOS S.A. contra SAREZ S.A. sobre
oposicién al registro de marca “CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y
ETIQUETA” clase 35, -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CLT
COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en
base al nombre comercial CLT $.A. (acrénimo CLT S.A., nombre comercial), 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

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

' Aﬂicuh_lf;;ﬂ registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusive de la m‘kg ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

tyo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

qutiera sea la clasejen que figuren, siempre que tengan relacidn 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 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, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “CLT COMPANIA
LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la base de la oposicién Nombre Comercial CABANA LOS
TRONCOS S.A. (acronimo CLT), se percibe que entre las mismas existen elementos que las

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

Que, corresponde destacar que la marca oponente CABANA LOS TRONCOS S.A.
(acrénimo CLT) constituye el nombre comercial, el cual goza de proteccién al tratarse de un bien
juridico amparado por la Ley de Marcas, en su Titulo II, acerca del Nombre Comercial y las
diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: “El nombre
comercial podrd estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razin social o
denominacion social adoptada, la enseda o la sigla wsada legalmente en relaciin a una
determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. A su vez, el
Art. 75 expresa: “El derecho exclusive sobre un nombre comercial se adguiere por su primer uso
prblico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechas
acordadas por esta ley”. El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre
cp_mé;cial y dispone: “El titular de un nombre comercial tendrd el derecho de impedir el uso en el
o de un st

o idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA Y ETIQUETA” CLASE 35.

susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacidn con la empresa del titular o con sus productos
o servicios, o pudiera causar al titular un dario econdmico o comercial infusto por razin de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titulay”, y conforme a lo
dispuesto en los Articulos precedentes corresponde declarar procedente la oposicién

presentada. =

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

entre las mismas.

Que, asf también se constata en autos, como en su sitio Web, que dicha Empresa
Cabafias los Troncos 5.A. (CLT), gira en el comercio con su razén social compuesta por el
acrénimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el piblico evidenciando un uso efectivo y

publico del mismo en el imbito comercial, como podemos visualizar en el enlace:
hitps://www.clt.com.py/.

Que tal modalidad de identificacién resulta juridicamente relevante, en tanto el uso

reiterado y publico de una denominacién social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un
signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a

confusidn o asociacién indebida, conforme a los principios de buena fe comercial, proteccion del

consumidor y lealtad en la competencia. o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SARFZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA Y ETIQUETA” CLASE 35.

cualquier persona afectada en sus derechos oponerse a cualquier otra que pueda beneficiarse del

uso de su marca o nombre, ya sea de forma directa o indirecta.

Que, de esta forma 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 ¢l registro de una

marca. —

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 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 podni
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos 0 similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra gue sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o 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 signe”. e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
ra que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
n® 1.294/98 y no reiine los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde revocar el Dictamen n.® 528/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CABANA LOS TRONCOS S.A. contra SAREZ S.A. sobre oposicién al registro de
marca “CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA” clase 35,
Expediente n® 2484263, solicitada por SAREZ S.A oo

Articulo 2,- RECHAZAR la solicitud de registro de la mg.rﬂ—CQT COMPANIA
LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA” clase 35, Expc-dmm{ n® 2484263,
solicitada por SAREZ S.A. . Mo

Articulo 3.- Nﬂ'l'[FiQUESE por cédula. /W } )

“Direccidn d¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA Y ETIQUETA” CLASE 39.

Asuncién, 09 FER
VISTO:

El expediente caratulado: CABANA LOS TRONCOS §.A. contra SAREZ S.A. sobre
opaosicién al registro de marca “CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y
ETIQUETA" clase 39,.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CLT
COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 39, en
base al nombre comercial CLT §.A. (acrénimo CLT S.A., nombre comercial), clase 39, por lo que

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiverdéta misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
confa quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
opto signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacitn entre los productos o servicios
7 udq:,pm sea la c\?
\

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 CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA Y ETIQUETA” CLASE 39,

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

opasicién; 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 “CLT COMPANIA
LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la base de la opesicién Nombre Comercial CABANA LOS
TRONCOS S.A. (acronimo CLT), se percibe que entre las mismas existen elementos que las

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

Que, corresponde destacar que la marca oponente CABANA LOS TRONCOS S.A.
(acrénimo CLT) constituye el nombre comercial, el cual goza de proteccién al tratarse de un bien
juridico amparado por la Ley de Marcas, en su Titulo II, acerca del Nombre Comercial y las
diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: “El nombre
comercial podrd estar constitusde por la designacion, el nombre del comerciante, la razon social o
denominacion social adoptada, la ensefia o la sigla wsada legalmente en relacion a wuna
determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. Asu vez, el
Art. 75 expresa: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adguiere por su primer uso

puiblico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos

o5 por.esta ley”. E] Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre
wercial y djs]}c{nn: “El titular de un nombre comercial tendrd el derecho de impedir el uso en el
¢ [eomercio de un signo idéntico al nombre comercial protegida, o un signo semejante cuando ello fuese
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA Y ETIQUETA” CLASE 39,

susceptible de causar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos
o servicios, 0 pudiera causar al titular un danio econdmico o comercial injusto por razén de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titslar”, y conforme a lo
dispuesto en los Articulos precedentes corresponde declarar procedente la oposicidn

presentada.

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

entre las mismas.

Que, asi también se constata en autos, como en su sitio Web, que dicha Empresa
Cabafias los Troncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razén social compuesta por el
acrénimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el piblico evidenciando un uso efectivo y

ptublico del mismo en el imbito comercial., como podemos visualizar en el enlace:
hups://www.clt.com.py/.

Que tal modalidad de identificacién resulta juridicamente relevante, en tanto el uso

reiterado y publico de una denominacién social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un
signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a
confusién o asociacién indebida, conforme a los principios de buena fe comercial, proteccién del

consumidor y lealtad en la competencia. -
- N

b}

Que, Wﬂtimﬂ cabe sefialar que nuestra legislacién marcaria protege firmemente los

~Jdesechos adquiridos en exclusividad segiin lo establecido por la ley, y por tanto, permite a
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SARFZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT COMPANIA LOGISTICA &
TECNOLOGICA Y ETIQUETA” CLASE 39,

cualquier persona afectada en sus derechos oponerse a cualquier otra que pueda beneficiarse del

uso de su marca o nombre, ya sea de forma directa o indirecta.--—--eooeee

Que, de esta forma 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

L B T

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cwando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusin o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamsento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecho conocido el signo”. -

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

Pireccién 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

Pigina 4 de §



Q GOBIERNQ pgr = MRECCION SACIONAL

PARAGUAY | Derortmmn

Resolucién D.AM.Ln.°__| JU80

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT COMPANIA LOGISTICA &

TECNOLOGICA Y ETIQUETA” CLASE 39,

corresp

onde revocar el Dictamen n.” 527/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

opasicién deducida por corresponder asi en derecho. wes

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CABANA LOS TRONCOS S.A. contra SAREZ S.A. sobre oposicidn al registro de
marca “CLT COMPANIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA” clase 39,
Expediente n” 2484298, solicitada por SAREZ S5.A. e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marea “CLT COMPANIA
LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA” cl 1s¢39, Elpﬂdiéﬁltﬂ n® 2484298,
solicitada por SAREZ S.A. . A

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /[ [( .

Directora
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT Y ETIQUETA” CLASE
39.

Asuncién, [
VISTO:

El expediente caratulado: CABANA LOS TROCOS S.A. contra SAREZ S.A. sobre
oposicién al registro de marca “CLT Y ETIQUETA” clase 39, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CLT Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 39, en base al nombre comercial CLT 5.A. (acronimo CLT
S.A., nombre comercial), clase 39, 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
exclusive de la misia ¥ 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
oo signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
‘cpalquiera sea la clase eny que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

| \

mn;(; quien lesione
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT Y ETIQUETA” CLASE
39.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “CLT Y ETIQUETA”
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la
oposicién Nombre Comercial CABANA LOS TRONCOS S.A. (acronimo CLT), se percibe
que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos

fonérico, visual y conceprual.

Que, corresponde destacar que la marca oponente CABANA LOS TRONCOS S.A.
(acrénimo CLT) constituye el nombre comercial, el cual goza de proteccién al tratarse de un bien
juridico amparado por la Ley de Marcas, en su Titulo II, acerca del Nombre Comercial y las
diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: “El nombre
comercial podrd estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razin social o
denominacion social adoptada, la enseiia o0 la sipla wsada legalmente en relacion a una
determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”. A su vez, el
Art. 75 expresa: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso

piiblico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos
mfdﬂﬂﬁ}}lfﬁ‘s;f‘a ley”. El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre
copiercial y dispane: “El titular de sun nombre comercial tendrd el derecho de impedir el uso en el

P

r?&.la de un ﬂ’glrw idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese

Pigina 2de §



GOBIERNQ pgr  MRECCION NACIONAL
PARAGUAY  Dotircruat

AN O
Resolucién D.AMLn.°_ || | J O |

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT Y ETIQUETA"” CLASE
39.

susceptible de causar confusidn o un riesgo de asociacidn con la empresa del titular o con sus productos
o servicios, o pudiera causar al titular un dano econdmico o comercial injusto por razin de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular”, y conforme a lo
dispuesto en los Articulos precedentes corresponde declarar procedente la oposicién

presentada.

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

entre las mismas.

Que, asi también se constata en autos, como en su sitio Web, que dicha Empresa
Cabafias los Troncos 5.A. (CLT), gira en el comercio con su razén social compuesta por el
acrénimo CLT S.A. y de dicha manera es conocida por el publico evidenciando un uso efectivo y

publico del mismo en el imbito comercial, como podemos visualizar en ¢l enlace:

Que tal modalidad de identificacién resulta juridicamente relevante, en tanto el uso

reiterado y publico de una denominacién social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un
signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a evenruales registros que puedan inducir a

confusién o asociacion indebida, conforme a los principios de buena fe comercial, proteccién del

consumidor ?1&1{1{1 en la competencia.

\'.

. Que, pur ultimo cabe sefialar qu: nuestra lcg‘u;lamdn marcaria protege firmemente Ius
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT Y ETIQUETA" CLASE
39.

cualquier persona afectada en sus derechos oponerse a cualquier otra que pueda beneficiarse del

uso de su marca o nombre, ya sea de forma directa o indirecta.

Que, de esta forma 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. weee e

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

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 podni
registrarse como marcas los signos que constitwyan wna reproduccion imitacion, traduceion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notorsedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se

nocido t.'f.ﬂ:gﬂd”.

bubiese

Que, pur}}qcxpmsadu y de conformidad al ordenamiento juridico mareario vigente, esta

il'l:'l.‘l:.i‘é{l considera que 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 CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CLT Y ETIQUETA” CLASE
39.

corresponde revocar el Dictamen n.® 526/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CABANA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. sobre oposicidn al registro

de marca “CLT Y ETIQUETA” clase 39, Expediente n® 2484258, solicitada por SAREZ
S.A.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de | ca “CLT Y RTIQUETA”

Directora -
“Direccién &_!e_ﬂsunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HANKS Y ETIQUETA” CLASE
29.

Asuncidn, 1 4

& I¥is
VISTO:
El expediente caratulado: COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA)
contra CANTU IMPORTACAQO E EXPORTACAOQ LTDA obre oposicién al registro de marca
“HANKS Y ETIQUETA” clase 29, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca HANKS Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 29, sobre la base de la solicitud con anterioridad de la marca

HANKS clase 29, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles, - =

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivode lamisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra’quicn lesionk sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrg signo que pueda inducir dirccta o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
,.'_‘H 3 qﬁ sea la claseen 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 COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HANKS 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 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, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 29 y
de los antecedentes obrantes en autos y de la documentacién acompafada, surge que la
denominacién solicitada “HANKS Y ETIQUETA” corresponde a la empresa brasilefia dedicado

al rubro de alimentos. . -

Que, si bien obra en autos la oposicién interpuesta por la COMPANIA
INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA), quien invoca derecho de prioridad en la
presentacion de la denominacién “HANKS” en nuestro pais, corresponde sefialar que la mera
prelacién temporal en la solicitud de registro no resulta suficiente cuando se encuentra en juego

la proteccién de una marca notoria reconocida a nivel internacional -

Que, asimismo, la marca goza de una imagen comercial consolidada, basada en una
identidad visual elegante y moderna que refuerza su posicionamiento dentro del sector
alimenticio. En consecuencia, se trata de un signo con capacidad distintiva plena y valor marcario

elevado, quc}\asocia a productos de alimentos extranjera, distinguiéndose claramente por su

gen, calidad y prestigio en el mercado internacional. - -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HANKS Y ETIQUETA” CLASE
29.

Que, la envergadura empresarial, asf como los reconocimientos obtenidos en su
trayectoria, constituyen elementos que acreditan de manera suficiente su notoriedad marcaria,
circunstancia que confiere a su titular una proteccién especial y reforzada conforme a lo

dispuesto por la normativa nacional e internacional aplicable en materia de propiedad
industrial. ==

Que, la empresa CANTU IMPORTACAO E EXPORTAGAO LTDA, representa los
productos distinguidos por la marca HANKS y se encuentran destinados a su comercializacién a
través de canales formales de distribucién, tales como importadores, distribuidores mayoristas y
minoristas, supermercados y otros puntos de venta habituales del sector alimenticio, pudiendo

asimismo ser objeto de operaciones de comercio transfronterizo.

Que, corresponde también mencionar que la denominacién “HANKS Y ETIQUETA”,
goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo
distintivo notoriamente conocido, conforme al articulo 6 bis del Convenio de Paris para la
Proteccidn de la Propiedad Industrial, el cual establece que los paises de la Unidn se obligan a
rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca que constituya wna reproduccion,
imitacion o traduccion susceptible de crear confusion con una marca notoriamente conocida en su

territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada ———e—eeeeeeeer e

Quﬁ:, ahondandu al(in mds en ¢l andlisis rtsp-actn a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HANKS Y ETIQUETA” CLASE
29,

territorialidad) y con respecto a prodsctos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya relacion (excepeion al principio de especialidad).

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las
marcas notorias, dicl:ndu “Las llamadas marcas notorias ../.. pueden ser dtfggé;ég

respecto a pmdn:rm 0 servicios no pmrfgtdm por su registro y con los cuales no bajru relacion
(excepcin al principio de especialidad)”. Expresa ademds “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de wuna marca no deja de tener valor, pues los mismos
demuestran la existencia previa y la difusion del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que

solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un
signo que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i../..

basando su pr:rm.rmn en el becho del EM_MELMMM

e £

En este sentido, se babla de que la notoriedad de una marca rompe el principio
de territorialidad. Para otorgar la calificacién de notoria a una marca se deben conjugar tres

elementos: “La antigiiedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

importante”. = -

Que, en consecuencia, aun cuando la marca oponente se haya presentado previamente en
el territorio nacional, lo cierto es que el cardcter notorio de la marca “HANKS”, con trayectoria
centenaria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una proteccién preferente. En este

sentijiﬁ;-.h nn::fbijﬁ_edad y ¢l prestigio alcanzados por la denominacién deben prevalecer sobre la

f_‘#‘f_‘:_.\_ER_ECHD I‘MjAGUAYD DE MARCAS” - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pag. 193.

F
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mera prelacion registral, a fin de salvaguardar la verdadera funcién de la marca, que consiste en

garantizar la identificacién cierta de los productos con su auténtico origen empresarial y evitar

toda forma de confusidn en el puiblico consumidor. -

Que, conforme al articulo 6 bis del Convenio de Parfs y al articulo 2, inciso g), de la Ley
n.? 1294/98 "De Marcas”, la presente Direccién considera procedente la solicitud de registro de la
marca “HANKS Y ETIQUETA” para productos de la clase 29, en resguardo de los principios
legales aplicables y de la proteccién reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas, la

oposicidn planteada deviene improcedente.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reiine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 402/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugara 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
EDMI’J&{Q\IA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) contra CANTU
/ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. sobre oposicidn al registro de marca

N “HANKSY q.TIQUETﬂ“ clase 29, Expediente n® 2408198 solicitada por, -

%
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HANKS Y ETIQUETA” CLASE
29,

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de la solicitud deregistro de la marca

“HANKS Y ETIQUETA” clase 29, Expediente n° zmsw{ solicitada por CANTU

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. /
P

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Direccién dé Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 6 de 6



"s GOBIERNO per | T.'III.R.E(.'(II:."!_PL.\..-!.F[[‘.INA[.
(; PARAGUAY | Nvrircriar

s

Resolucién DAMLn.°_ | ' 1 [} 8 3

—— ' =

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HANKS Y ETIQUETA” CLASE
30.

Asuncidn, 1 -
VISTO:

El expediente caratulado: COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA)
contra CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, sobre oposicién al registro de
marca “HANKS Y ETIQUETA” clase 30, y3-—--rmmrmmemmeeme e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposicién contra la solicitud de registro de la marca HANKS Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 30, sobre la base de la solicitud con anterioridad de la marca

HANKS clase 30, 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. s i

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

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

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusivo de 4 misma'y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
en lesione sus, derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

o que pucda inducir directa o indirectamente 2 confusidn o asociacidn entre los productos o servicios
e higuren, 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 COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HANKS Y ETIQUETA” CLASE
30.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como ¢l 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.-——-—--reeeeeee eroe

Que, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 30 y
los antecedentes obrantes en autos y de la documentacién acompafiada, surge que la
denominacién solicitada “HANKS Y ETIQUETA" corresponde a la empresa brasilefia dedicado
al rubro de alimentos. - . -

Que, si bien obra en autos la oposicion interpuesta por la COMPANIA
INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA), quien invoca derecho de prioridad en la
presentacion de la denominacién “HANKS” en nuestro pais, corresponde sefialar que la mera
prelacién temporal en la solicitud de registro no resulta suficiente cuando se encuentra en juego

la proteccién de una marca notoria reconocida a nivel internacional.

Que, asimismo, la marca goza de una imagen comercial consolidada, basada en una

identidad visual elegante y moderna que refuerza su posicionamiento dentro del sector

io..En consecuencia, se trata de un signo con capacidad distintiva plena y valor marcario
.,

. que se"':{;ocia a productos de alimentos extranjera, distinguiéndose claramente por su
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HANKS Y ETIQUETA” CLASE
30.

Que, la envergadura empresarial, asi como los reconocimientos obtenidos en su
trayectoria, constituyen elementos que acreditan de manera suficiente su notoriedad marcaria,
circunstancia que confiere a su titular una proteccién especial y reforzada conforme a lo

dispuesto por la normativa nacional e internacional aplicable en materia de propiedad

industrial. g 2 .

Que, la empresa CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, representa los
productos distinguidos por la marca HANKS y se encuentran destinados a su comercializacién a
través de canales formales de distribucién, tales como importadores, distribuidores mayoristas y

minoristas, supermercados y otros puntos de venta habituales del sector alimenticio, pudiendo

asimismo ser nl:-jcm de operaciones de comercio transfronterizo. -

Que, corresponde también mencionar que la denominacién “HANKS Y ETIQUETA”,
goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo
distintivo notoriamente conocido, conforme al articulo 6 bis del Convenio de Paris para la
Proteccin de la Propiedad Industrial, el cual establece que los paises de la Union se obligan a
rechazar o invalidar el registro, y a probibir el uso, de una marca que constituya una reproduccion,

imstacion o traduccidn susceptible de crear confusion con una marca notoriamente conocida en su

territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada. -

- e, ahondando atin mds en el andlisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
obra “Derecho P:raguayo de Marcas”, dice: “Las llamadas marcas notorias ../..

principio de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HANKS Y ETIQUETA” CLASE
30.

territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
baya relacion (excepeion al principio de especialidad).” -

Que, el Dr. Carmelo Mdédica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas” se refiere a las
marcas notorias, diciendo: “Las lWamadas marcas notorias ../.. pueden ser defendidas

princibio de territorialidaa ¥ con

respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relacion
(excepeidn al principio de especialidad)”. Expresa ademds “la presentacion de varios registros
extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismaos
demuestran la existencia previa y la difision del signo, lo que bace casi inevitable que el tercero que
solicitd esa marca o la registrd en el pais lo haya becho en forma consciente de que se trataba de un
stgno que pertenecia a otro, con lo que quedaria incurso en la probibicion del Art. 2 inc. i../..

basando su pretension en el hecho del apoderamiento de wun signo ajeno, con la mala fe

hL]

concomitante. -

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

importante”, ——-—rerreemae .

Que, en consecuencia, aun cuando la marca oponente se haya presentado previamente en
el territorio nacional, lo cierto es que el cardcter notorio de la marca “HANKS?”, con trayectoria
centenaria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una proteccion preﬁ:rente. En este

scntid‘c}la—na:\g{iﬁdad y €l prestigio alcanzados por la denominacién deben prevalecer sobre la

!
*“DERECHO Pﬁ]"ﬁAGUATD DE MARCAS" - Carmelo Médica. Arandura Edir., 2007 - Pag. 193.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HANKS Y ETIQUETA” CLASE
30.

mera prelacion registral, a fin de salvaguardar la verdadera funcién de la marca, que consiste en

garantizar la identificacién cierta de los productos con su auténtico origen empresarial y evitar

toda forma de confusidn en el piiblico consumidor. -

Que, conforme al articulo 6 bis del Convenio de Parfs y al articulo 2, inciso g), de la Ley
n2 1294/98 “De Marcas”, la presente Direccién considera procedente la solicitud de registro de la
marca “HANKS Y ETIQUETA” para productos de la clase 30, en resguardo de los principios
legales aplicables y de la proteccién reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas, la

oposicion planteada deviene improcedente, -~

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 403/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugarala
oposicidn deducida por corresponder asf en derecho.-- eremrnnaneenen

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) contra CANTU

PORTACAO E EXPORTACAO LTDA. sobre oposicidn al registro de marca
“HANKS Y ETIQUETA” clase 30, Expediente n* 2408199 solicitada por CANTU
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR COMPANIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “HANKS Y ETIQUETA” CLASE
30.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucidn de la solicitud de-tegistro_de la marca
“HANKS Y ETIQUETA” clase 30, Expediente n® 2408199 Aolicitads p\m' CANTU
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. /

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

% Direccion de Aisuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIESEL S.P.A. CONTRA JUSTO EDGAR ACEVEDO ESPINOLA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIGURATIVA” CLASE
2.

Asuncion, 13 FER 7R

U ¥

VISTO:

El expediente caratulado: DIESEL S.PA. contra JUSTO EDGAR ACEVEDO
ESPINOLA sobre oposicién al registro de marca “FIGUR ATIVA” clase 25 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“FIGURATIVA”, solicitada para la clase 25, en base a la marca FIGURATIVA clase 25, por lo

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

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

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

velando siempre por el interés general. -——

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

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

' Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra qufen lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda\inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
uiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIESEL S.P.A. CONTRA JUSTO EDGAR ACEVEDO ESPINOLA

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIGURATIVA® CLASE
25.

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.—--- s

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

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.

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

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

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

procesal. -

Quey-de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo ororga
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIESEL S.P.A. CONTRA JUSTO EDGAR ACEVEDO ESPINOLA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIGURATIVA” CLASE
25.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacidn/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 arriculo 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, traduccion,
transiiteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de 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
hubiese hecho conacido 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 reiine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 241/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

c-pusici:ﬁ)»diiil.—ic-fdn\?ﬂr corresponder asf en derecho,

Por tanto,
TORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DIESEL S.P.A. CONTRA JUSTO EDGAR ACEVEDO ESPINOLA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “FIGURATIVA® CLASE

25.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por DIESEL
S.P.A. contra JUSTO EDGAR ACEVEDO ESPINOLA sobre oposicién al registro de
marca “FIGURATIVA” clase 25, Expediente n° 1804774 solicitada por JUSTO EDGAR
ACEVEDO ESPINOLA. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la-marca * IGURATIVA” clase
25, Expediente n® 1804774 solicitada por JUSTO EDGAR ACENEDO ESPINOLA

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. L

Directora
Direccién d&ﬁhﬁsunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FJP COMERCIO LTDA. - ME CONTRA RAPHAFL BARROS
NAVES CAMPOS MONTEIRO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FAST ACAI Y ETIQUETA” CLASE 30,

Asuncidn, 19
VISTO:

El expediente caratulado: FJP COMERCIO LTDA. - ME contra RAPHAFEL BARROS
NAVES CAMPOS MONTEIRO sobre oposicién al registro de marca “FAST ACAI Y
ETIQUETA” clase 30 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “FAST ACAI
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 30, en base a la marca FAST ACAI 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 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 siem pre por el interés g:ncral, ------ o

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

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

' Articule 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su rirular ¢l derecho al uso
exclusivo de-1a misma.y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FJP COMERCIO LTDA. - ME CONTRA RAPHAEL BARROS
NAVES CAMPOS MONTEIRO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FAST ACAI Y ETIQUETA” CLASE 30.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del 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, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “FAST ACAI” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de
oposicion FAST ACAI se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no 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
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desint solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

hechos ﬂggzdns por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

1
!
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FJP COMERCIO LTDA. - ME CONTRA RAPHAEL BARROS
NAVES CAMPOS MONTEIRO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“FAST ACAI Y ETIQUETA” CLASE 30.

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

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

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

interés en sustentar la up{:si::ilin.

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 reproduccidn imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripeion total o pareial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocide en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualgquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese hecha conocido el signo”.

K*Que,-ﬁaf‘k{cxpmsadn y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

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 FJP COMERCIO LTDA. - ME CONTRA RAPHAFL BARROS
NAVES CAMPOS MONTEIRO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA

“FAST ACAI Y ETIQUETA” CLASE 30.

corresponde confirmar el Dictamen n.® 156/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho. - -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por FJP
COMERCIO LTDA. - ME contra RAPHAEL BARROS NAVES CAMPOS
MONTEIRO sobre oposicién al registro de marca “FAST ACAI Y ETIQUETA” clase

30 , Expediente n® 1934456 solicitada por RAPHAEL BARROS NAVES CAMPOS
MONTEIRO.-—-- i

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca_ “FAST ACAI Y

ETIQUETA”" clase 30 , Expediente n® 1934456 solicitada #m R.APH);.E\L BARROS
NAVES CAMPOS MONTEIRO.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - / w/ / J
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SPRIX, CLASE 41.

Asuncion, 13 FFR 9m0n

VISTO:

El expediente caratulado: OLEIROS §.A. contra SPRIX INC. sobre oposicion al registro
de la marca SPRIX clase 41 y. =

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca SPRIX solicitada
para la clase 41, en base a la marca STRIX en la clase 09, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles, -

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

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

" Articulo 15" El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derccho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ionc sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

Pigina 1 de §



"i GOBIERNO prr | MRECCION NACIONAL
(; PARAGUAY | wirircriar

U008 6
Resolucion D.AM.Ln.° ~ ~ ~ W U

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SPRIX, CLASE 41.

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. s,

Que, entre las marcas en pugna: SPRIX (solicitada) vs. STRIX (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 asi una comunicacién clara y efectiva tanto a
nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente

distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el mercado.---

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

consumidor,----—

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada STRIX en la clase 09 protege
exclusivamente productos s tales como: “Aparatos de gps; aparatos de rastreo de vebiculos; software
para sistemas de navegacion gps; software informdtico para sistemas de localizacion por satélite;
sistemas de seguimiento de vebiculos; receptores para gps; software; software de seguridad; software
de ordenador para el control remoto de aparatos de seguridad; software de sistemas biométricos
para la identificacion y autentificacion de personas; software informdtico para el seguimiento de la
onductores; alarmas de seguridad; alarmas antirrobo; cdmaras de seguridad; equipos
a la seguridad; robots de vigilancia para la seguridad; instalaciones de vigilancia

ranicas; cdmaras de monitorizacion de red para vigilancia; aplicaciones de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SPRIX, CLASE 41.

maviles; aplicaciones informdticas para aparatos de navegacion para vebiculos; dispositivos de
navegacion portdtiles; dispositivos para control de accesos; dispositivos de seguimiento de vebiculos;
terminales de comunicacion moviles”. Por otro lado, la marca solicitada “SPRIX” en la clase 41,
protege servicios: “educacion / ensefianza / instruccion [enseianza] / servicios educativos; servicios
de tutoria [instruccion]; coaching [formacidn]; provisiin de formacion; servicios de pruebas
pedagigicas; servicios de prucbas pedagagicas; suministro de formaciin y exdmenes pedagdgicos con
fines de certificacion; cursos por corvespondencia / ensefianza por corvespondencia; cursos a distancia;
suministro de informacion sobre educacion; orientacion profesional [asesoramiento sobre edwcacion
o formacidn| / orientacion vocacional [asesoramiento sobre educacion o formacion; organizacion y
direccidn de seminarios; publicacidn en linea de libros y revistas especializadas en formato
electronico; suministro de publicaciones electronicas en linea no descargables; suministro en linea de

videos no descargables; suministro en linea de imdgenes no descargables; suministro en linea de

muisica no descargable’. i i los pro

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

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

enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo
alguno de confusién directa o indirecta. Ademis, el publico objetivo de cada marca es claramente
distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado, = .

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas SPRIX solicitada en la

, registrada en la clase 09, debido especialmente a la diferente naturaleza
uctos protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los

especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SPRIX, CLASE 41,

encuentran  suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su

rechazo. - R -

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

servicios que distingue cada clase, lo cual evita una proteccion automitica en clases distintas a la

TEEISTIAdA, ~ e

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca SPRIX solicitada por SPRIX INC.
se constituye del nombre comercial (SPRIX), el cual goza de proteccion al tratarse de un bien
juridico amparado por la Ley de Marcas, en su Titulo I, acerca del Nombre Comercial y las
diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art, 72 dispone: “El nombre
comercial podrd estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razon social o
denominacion social adoptada, la enseiia o la sigla wsada legalmente en relacion a wuna
determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”™. A su vez, el
Art. 75 expresa: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso
puiblico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos

acordados por esta ley”. TR,

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 dé” registro n$ halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

“ de la Ley de myrcas n @ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SPRIX, CLASE 41.

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, e e

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 488/25 emitido porla

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
OLEIROS §.A. contra SPRIX INC., sobre oposicién al registro de lam marca SPRIX clase
41, Expediente n® 2495159 solicitada por SPRIX INC..-—-—--- -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucidn de trdmit
marca SPRIX clase 41, Expcditnl:t n" 2495159 solicitada

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.-

Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SPRIX, CLASE 16.

Asuncion, 11

LED apan
L LUl

VISTO:

El expediente caratulado: OLEIROS §.A. contra SPRIX INC. sobre oposicién al registro
de la marca SPRIX clase 16, y. O B A e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SPRIX solicitada
para la clase 16, en base a la marca STRIX en la clase 09, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las mareas son o no confundibles.

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

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

velando siempre por el interés general, - e

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

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

" 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 cjercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra gtiie i

inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
que ﬁgurcn, siempre que tengan relacidn entre ellos.

Pigina 1de §



GOBIERNO pew Dl_RF('('llfl.\' NACTONAL
() PARAGUAY | Boponmas

Resolucion D.A*MLE."_D_L_ _,' j }‘:

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SPRIX, CLASE 16.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, entre las marcas en pugna: SPRIX (solicitada) vs. STRIX (oponente), en conjunto y
sucesivamente, es de relevancia la comprension precisa de las diferencias fonéticas y concepruales,
lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de ambas
denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de
cada término en contextos relevantes, promoviendo as{ una comunicacidn clara ¥ efectiva tanto a
nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente

distinguibles y podrin coexistir pacfficamente en el mercado.

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

consumidor, _—

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente
que existe una diferencia sustancial. La marca registrada STRIX en la clase 09 protege
exclusivamente productos s tales como: “Aparatos de gps; aparatos de rastreo de vebiculos; software
para sistemas de navegacion gps; software informdtico para sistemas de localizacidn por satélite;
sistemas de seguimiento de vebiculos; receptores para gps; software; software de seguridad; software
de ordenador para el control remoto de aparatos de seguridad; software de sistemas biomérricos
para la identificacion y autentificacion de personas; software informadtico para el seguimiento de la
: cond res; alarmas de seguridad; alarmas antirvobo; cdmaras de sequridad; equipos

de vigilancia para la Yeguridad; robots de vigilancia para la seguridad; instalaciones de vigilancia

ronicas; cimaras de monitorizacion de red para vigilancia; aplicaciones de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SPRIX, CLASE 16.

mdviles; aplicaciones informdticas para aparatos de navegacion para vebiculos; dispositivos de
navegacion portdtiles; dispositivos para control de accesos; dispositivos de seguimiento de vebiculos;
terminales de comunicacion mdviles”. Por otro lado, la marca solicitada “SPRIX” en la clase 16,
protege productos: “material de instruccion y material diddctico; material de instruccion, excepto
aparatos / material diddctico, excepto aparatos; material de instruccion, excepto aparatos / material
diddctico, excepto aparatos; libros; revistas [publicaciones periddicas]; diarios / periddicos; circulares /
boletines informativos; articulos de papeleria” iferencia de | nat

productos _es_significativa, lo que perm

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

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

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

05 DROd ) LRI ]
confusion directa o indirecta. Ademis, el

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

Al LIE)

n s on e Que 0o existe fesgo aleuno de

ptiblico objetivo de cada marca es claramente distinto,

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas SPRIX solicitada en la
clase 16, y STRIX, registrada en la clase 09, debido especialmente a la diferente naturaleza
de los productos protegidos por las mismas. 1.2 marca solicitada cumple con los requisitos de
novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién marcaria, por ende no se encuentran

suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo, - -

En ese sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
ema rincipio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de
la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SPRIX, CLASE 16.

interés. Este sistema implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o

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

registrada. - - =

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca SPRIX solicitada por SPRIX INC.
se constituye del nombre comercial (SPRIX), el cual goza de proteccién al tratarse de un bien
juridico amparado por la Ley de Marcas, en su Titulo II, acerca del Nombre Comercial y las
diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: “El nombre
comercial podrd estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razon social o
denominacion social adoptada, la enseria o la sigla wsada legalmente en relacion a una
determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley™. A su vez, el
Art. 75 expresa: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso

puiblico en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos

acordados por esta ley”. o

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

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

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

de una marca.

e

i6n al puiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
res necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SPRIX, CLASE 16. -

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 489/25 emitido porla

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

derecho. pe s

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
OLEIROS S.A. contra SPRIX INC., sobre oposicién al registro de la marca SPRIX clase
16, Expediente n® 2495173 solicitada por SPRIX INC.. ———— -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimite
marca SPRIX clase 16, Expediente n® 2495173 solicita

olicitud de repistro de la

}x INC oo -

‘su.im

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS
LIDA. Y OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE LA MARCA “SPRIX”, CLASE 09

ﬁsuncit‘in, 'I T TER nnon
(L I i _'_u.lu

VISTO:

El expediente caratulade: TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS
LTDA. Y OLEIROS S.A. contra SPRIX INC. sobre oposicion al registro de la marca SPRIX
clase 09, y. — o " S

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “SPRIX”,
solicitada para la clase 09, en base a los registros de las marcas PRIX y STRIX 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 atribuciones otorgadas por la I::},rl a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. i o

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

* Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo fisma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ien |Eiiﬂl‘l}$.u$ derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o que pueda i}\dm:ir directa o indirectamente a confusidén o asociacidn entre los productos o servicios
liera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS
LTDA. Y OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE LA MARCA “SPRIX”, CLASE 09

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 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 v la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, al efectuar el cotejo comparativo entre la marca solicitada SPRIX y las marcas
oponentes PRIX y STRIX, se advierte de manera inmediata que la marca pretendida resulta
indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones. En efecto, del andlisis
integral de las marcas se desprende la existencia de coincidencias relevantes que los tornan
pricticamente idénticos en los planos fonético, visual y conceptual, circunstancia que incrementa
de manera significativa el riesgo de confusién en el pdblico consumidor. Tal semejanza es
susceptible de generar tanto confusién directa, esto es, que el consumidor tome una marca por
otra, como confusién indirecta, al inducir a creer erréneamente que los productos distinguidos
por las marcas en conflicto provienen de un mismo origen empresarial o se encuentran

vinculados eCONOMICAMENTE, - rrsememermmmnmm s e i

Que, en atencién a las identidades y similitudes existentes entre la marca solicitada y las

marcas oponentes, resulta razonable concluir que el piiblico consumidor podria verse inducido a
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS
LTDA. Y OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE LA MARCA “SPRIX”, CLASE 09

aplicaciones de software descargables, programas informaticos y otros productos afines), los cuales se
comercializan a través de los mismos canales y se dirigen al mismo piiblico objetivo, En

consecuencia, corresponde declarar procedentes las oposiciones deducidas.

Que, asimismo, corresponde sefalar que las marcas oponentes PRIX y STRIX se
encuentran debidamente registradas y vigentes en el territorio nacional, bajo los Registros N*
534.745 y 580.490, respectivamente, ambas en la Clase 09, circunstancia que les confiere el
derecho de prelacién y la correspondiente proteccidn legal prevista en la normativa marcaria
vigente. Dichos registros acreditan la existencia de derechos adquiridos con anterioridad, los
cuales deben ser debidamente protegidos, en aplicacion del principio “primero en tiempo,
primero en derecho”. En tal sentido, la titularidad previa de las marcas PRIX y STRIX refuerza la
legitimacién activa de sus titulares para formular oposicién, asi como sustenta su posicién frente
a la solicitud de registro de la marca SPRIX, en tanto la coexistencia de los signos en conflicto

podria afectar derechos marcarios preexistentes y generar riesgo de confusién o asociacidn

indebida en el mercada. S S e T e e _

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

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

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

asign de marcas. La denominacién solicitada no redne los requisitos que la hacen
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS
LTDA. Y OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE LA MARCA “SPRIX", CLASE 09

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

interés en sustentar la oposicién.— o =

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintive sdénticos 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 signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo” e

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.® 490/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las
oposiciones deducidas por corresponder asf en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
- RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS
LTDA. Y OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE LA MARCA “SPRIX”, CLASE 09

contra SPRIX INC. sobre oposiciones al registro de marca “SPRIX” clase 09, Expediente
n® 2495152 solicitada por SPRIX INC. mees

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dc I fr;s/;r::a "SP ” clase 09,
Expediente n® 2495152, solicitada por SPRIX INC. ,{ [ )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Directora
Direccidn da Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIAS INCA S.A.S. CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AZOR.
ELECTRIC” CLASE 09,

Asuncidn, 11 FFB 9006
) L L FaAr

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIAS INCA S.A.S. contra PASTOR. ROCHE
GALEANO sobre oposicion al registro de marca “AZOR ELECTRIC” clase 09 y;—--enrer

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “AZOR
ELECTRIC”, solicitada para la clase 09, en base al registro “AZZORTT" clase 16, 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
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

! Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al

uso ;xc‘lm1m la misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
2 quil::r: lesione sus dcrechm J“L'ill.'l‘iiSmD conmdl: el derecho a npnn.nmz al regu;trc v oal
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIAS INCA S.A.S. CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AZOR
ELECTRIC” CLASE 09,

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

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, adicionalmente, a fin de resolver si existiri confusién en el publico consumidor,

analizando el campo ortogrifico y fonético, notamos que existe identidad de

denominaciones.-—--———-- o

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la
marca (AZOR ELECTRIC) solicitada y la oponente (AZZORTI), no solo muestran
similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten

una estructura similar. Esta falta de distincién clara entre las marcas sugiere una posible

confusién para los consumidores. i e

Que, si bien tiene importancia el andlisis de las partes de los signos en pugna, lo que
realmente importa es la vision de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un
inequivoco aire de familia, 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

produccién).---—-- -

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

fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para ¢l

registro de una marca. -

Que, adicionalmente, el solicitante no contests el traslado de la oposicion en el plazo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIAS INCA S.A.S. CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AZOR
ELECTRIC” CLASE 09,

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. TP

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 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 tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa
en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No
podrd registrarse como marcas los signos gque constituyan wuna reproduccion imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del piiblico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen
susceptibles de causar confusiin o un riesgo de asociacidn 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 SgRO” -wremeeeemeveeemsmceneeeniannnca

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
en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
ar el Dictamen n.° 364/2025 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer

Por tanto,
IRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR INDUSTRIAS INCA S.AS. CONTRA PASTOR

ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AZOR.
ELECTRIC” CLASE 09.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
INDUSTRIAS INCA 5.AS. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre
oposicién al registro de marca “AZOR ELECTRIC” clase 09, Expediente n* 2421499
solicitada por PASTOR. ROCHE GALEANO. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de Ja marca “AZOR
ELECTRIC” clase 09, Expediente n® 2421499 solicitada pér PASTOR. ROCHE
GALEANO. VA A !

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KIM DONG SOO CONTRA CELIA CAROLINA PEREZ
INSFRAN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OU NAILS”
CLASE 03.

Asuncion,

|

VISTO:

El expediente caratulado: KIM DONG SOO contra CELIA CAROLINA PEREZ
INSFRAN sobre oposicidn al registro de marca “OU NAILS” clase 03, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca *OU NAILS”,
solicitada para la clase 03, en base a la marca OU.NAIL en la clase 03 respectivamente, por lo que

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

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

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, ————

a y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
4 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 KIM DONG SO0 CONTRA CELIA CAROLINA PEREZ
INSFRAN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OU NAILS”
CLASE 03.

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

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 “OU NAILS” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

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

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercida 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 trémite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

procesal. e -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KIM DONG SOO CONTRA CELIA CAROLINA PEREZ
INSFRAN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OU NAILS”
CLASE 03.

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

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

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

interés en sustentar la oposicion.

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 comeo marcas los signos que comstituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transiiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se 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

hubiese hecho conacido 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 retne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KIM DONG SO0 CONTRA CELIA CAROLINA PEREZ

INSFRAN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “OU NAILS”
CLASE 03.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por KIM
DONG SOO contra CELIA CAROLINA PERES sobre oposicién al registro de marca
"OU NAILS" clase 03, Expediente n® 2138421 solicitada por CELIA CAROLINA

PEREZ INSFRAN

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la a “OU NAILS” clase 03,
Expediente n® 2138421 solicitada por CELIA CAROLINA FEREZ INSFRAN —-eeceeee
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. --- \‘ S

Directora
Dhireccion de ‘Asuntos Marcarios Litigiosos
i
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACF LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR IRIS S.A.LC CONTRA CRISTINA HAIDEE ARCE GARCETE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “IRIS COSMETICOS Y
ETIQUETA” CLASE 03.

Asuncidn, »] rro
VISTO:
El expediente caratulado: IRIS S.AILC contra CRISTINA HAIDEE ARCE

GARCETE sobre oposicion al registro de marca “IRIS COSMETICOS Y ETIQUETA” clase
03,y; - cemecnanaa- - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “IRIS
COSMETICOS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 03, cn base a la marca IRIS en la clase 03

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

N TR e s s i N -

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

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
4 ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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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 anilisis de la solicitud en trdmite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. ---—-coeee- - e e 1 b

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

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

cunc:pma] - s o e e

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

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

Que, adicionalmente, ¢l solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 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

solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
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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 cxistird 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.---—---s--eneeeecenccues

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 OpPOSiCiON, —---rereeees =

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 wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del puiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tereero, 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”. s

; lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
ecgién cun_:huc la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

i uhdas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n.® 489/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a
la oposicién deducida por corresponder asf en derecho,~——--—eeoeeeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por IRIS
SAIC contra CRISTINA HAIDEE ARCE GARCETE sobre oposicion al registro de
marca “IRIS COSMETICOS Y ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2006294 solicitada
por CRISTINA HAIDEE ARCE GARCETE-——mrmmmmeee e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca ©
Y ETIQUETA” clase 03, Expediente n® 2006294 solici
ARCE GARCETE. -

Articulo 3- NOTIFIQUESE por cédula. /\( ( ) - /

Directora

Il‘\ Dire::ciﬁryé Asuntos Marcarios Litigiosos
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