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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LA CALESITA S.R.L. CONTRA JOAQUIN CACERES
BRUN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA CALESITA Y
ETIQUETA, CLASE 41.

Asuncién, |3 FER 200
VISTO:

El expediente caratulado: LA CALESITA S.R.L. contra JOAQUIN CACERES BRUN
sobre oposicién al registro de la marca LA CALESITA Y ETIQUETA clase 41, y, — oo

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca LA CALESITA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a la marca LA CALESITA en la clase 30, por lo

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

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 interéds general, -~ T IIEI——m———~~,

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones 2 la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

Pigina 1de 5







GOBIERNOQ pgp | MIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | DSty

Resolucion DAMLa [} [] [ [1 O F

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LA CALESITA S.R.L. CONTRA JOAQUIN CACERES
BRUN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA CALESITA Y
ETIQUETA, CLASE 41.

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

mercado. -

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

consumidor, = .

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es
evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada LA CALESITA en la clase 30
protege productos tales como: “todos, como productos alimenticios”. Por otro lado, la marca
solicitada “LA CALESITA” en la clase 41, protege servicios: “Servicios educativos prestados por
escuelas; edwucacion / servicios educativos / ensefianza / instruccion [ensefianza]”, La diferencia de los

s productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que

coexistir _pacificamente  sin _generar _confusién _entre los
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LA CALESITA S.R.L. CONTRA JOAQUIN CACERES
BRUN SOBRE OPOSICION AL RFEGISTRO DE LA MARCA LA CALESITA Y
ETIQUETA, CLASE 41.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas LA CALESITA
solicitada en la clase 41, y LA CALESITA, registrada en la clase 30, debido especialmente a la
diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas. La marca
solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacién
marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente

justificar su rechazo. T —— -

Que, es importante sefialar que la marca solicitada LA CALESITA cuenta con una
etiqueta cuyo disefio es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca
oponente. Al analizar la tipografia y otros elementos grificos, se puede observar que estos
aspectos confieren a la etiqueta una identidad dnica, reforzando su diferenciacion respecto a la
marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusién

grafica o visual que justifique la oposicion. -

OPONENTE
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LA CALESITA S.R.L. CONTRA JOAQUIN CACERES
BRUN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA CALESITA Y
ETIQUETA, CLASE 41.

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

articulo 2° de la Ley de marcas n @ 1.294/98, y que redne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.--- =

Que, la marca solicitada 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, e e L LS s s s

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al priblico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 533/25 emitido por la

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la opesicién 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

of ITA S.R.L. contra JOAQUIN CACERES BRUN sobre oposicién al registro
CALESITA Y ETIQUETA clase 41, Expediente n® 2517105 solicitada
CACERES BRUN, oo emeeee e -
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POR. LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LA CALESITA S.R.L. CONTRA JOAQUIN CACERES

BRUN SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA CALESITA Y
ETIQUETA, CLASE 41.

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

marca LA CALESITA Y ETIQUETA clase 41, Expr:dlcme n m?lﬂé\ﬂﬂiﬂtadﬂ por
JOAQUIN CACERES BRUN.---oreeeeee i

|
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / )< /\ _j

\\ | Directora

" Direccién dé¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR YUDITH BEJARANO DE CHIRIFE CONTRA
HECTOR DANIEL NARVAEZ NAVARRO Y ALEJANDRO ARRIOLA ROJAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LEVEL UP Y ETIQUETA,
CLASE 35.

L Ch ar rls,
Asuncién, ‘I 3 FEB 206

VISTO:

El expediente caratulade: YUDITH BEJARANOQO DE CHIRIFE contra HECTOR
DANIEL NARVAEZ NAVARRO Y ALEJANDRO ARRIOLA ROJAS sobre oposicion al
registro de la marca LEVEL UP Y ETIQUETA, clase 35, .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca LEVEL UP Y
ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca UP GRADE en la clase 35, por lo que

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

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

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

velando siempre por el interés general. - S

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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al uso
exclusive de la thisma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contfa quicn lesione sus derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
6tro signo que pueds inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cyalquiera seala cla%m que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

f
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR YUDITH BEJARANO DE CHIRIFE CONTRA
HECTOR DANIEL NARVAEZ NAVARRO Y ALEJANDRO ARRIOLA ROJAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LEVEL UP Y ETIQUETA,
CLASE 35.

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

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

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

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 LEVEL UP Y ETIQUETA y la marca UP GRADE oponente
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estdn expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas. -

Que, entre las marcas en pugna: LEVEL UP Y ETIQUETA (solicitada) vs. UP GRADE
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y concepruales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacion 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

Pigina 2de §




GOBIERNQ pg1 | PIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | netecroat

ResolucisnDAMLn.>_ [J [ [0 [ G /

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR YUDITH BEJARANO DE CHIRIFE CONTRA
HECTOR DANIEL NARVAEZ NAVARRO Y ALEJANDRO ARRIOLA ROJAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LEVEL UP Y ETIQUETA,
CLASE 35.

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

marca ya existente (base de oposicién), | cuestién deben ser anali

5
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, el resultado que

arroje la visién en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe
posibilidad de confusién entre las mismas. Del anlisis 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, —----re-

Que, al profundizar en las diferencias entre LEVEL UP Y ETIQUETA (solicitada) vs. UP
GRADE (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 confusion. 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, la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que lo identifica, siendo de

esta manera claramente distinguible con la del oponente, por ende, inconfundibles. Por lo tanto

la demanda deviene imprncadmte. S

Level Up A

UP GRADE - DENOMINATIVA

Solicitada Oponente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR YUDITH BEJARANO DE CHIRIFE CONTRA
HECTOR DANIEL NARVAEZ NAVARRO Y ALEJANDRO ARRIOLA ROJAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LEVEL UP Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Que, asf también el Dr. Ferndndez 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 “scupa
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 B e EE o

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

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

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

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

ue, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear /IésEu de cortfusion al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

.Pe.q'lind:z Novoa 4 Fundamentos de Derecho de Marcas - pdg. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR YUDITH BEJARANO DE CHIRIFE CONTRA
HECTOR DANIEL NARVAEZ NAVARRO Y ALEJANDRO ARRIOLA ROJAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LEVEL UP Y ETIQUETA,
CLASE 35.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 221/25 emitido por la
jefatura de Terceraa Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

derecho. i -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
YUDITH BEJARANO DE CHIRIFE contra HECTOR DANIEL NARVAEZ
NAVARRO Y ALEJANDRO ARRIOLA ROJAS sobre oposicién al registro de la
marca LEVEL UP Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n* 2459824 solicitada por
HECTOR DANIEL NARVAEZ NAVARRO Y ALEJANDRO ARRIOLA ROJAS

solicitud de r1 istro de la
59824 solicitada por
RRIOLA ROJAS.—

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites de-
marca LEVEL UP Y ETIQUETA, clase 35, Expedieh
HECTOR DANIEL NARVAEZ NAVARRO Y ALE

RO

Articulo 3.- NOTWIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GARRET TRANSPORTATION I INC. CONTRA PASTOR

ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VENDIX” CLASE 09. =

Asuncion, ] 7 CI
il

i
| = = ]
=2

VISTO:

El expediente caratulado: GARRET TRANSPORTATION 1 INC. contra PASTOR

CONSIDERANDO:

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

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

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, -e-e--e

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ritular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GARRET TRANSPORTATION I INC. CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VENDIX” CLASE 09,

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 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 “VENDIX" se observa
a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicidn

BENDIX 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 Direccion considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

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

procesal.--- = S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GARRET TRANSPORTATION 1 INC. CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VENDIX” CLASE 09.

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn.

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 Mareas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduecion,
transliteracidn o transcripciin total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, euando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su [fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. e -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 06/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicién ida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
CTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GARRET TRANSPORTATION 1 INC. CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“VENDIX” CLASE 09,

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GARRET TRANSPORTATION I INC. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre
oposicién al registro de marca “VENDIX” clase 09 Expediente n® 24100786 solicitada
por PASTOR ROCHE GALEANO -

=

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de
Expediente n® 24100786 solicitada por PASTOR ROC EANO. - A-eememceaen

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. —
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALEON UK IP LIMITED CONTRA BONAPHARM S.A.C.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BONADOL” CLASE
0s.

ﬂ.SLI.I'ICiiSI'I,. '1'3 Jr:'} '-*.?E.

dhd

VISTO:

El expediente caratulado: UK IP LIMITED contra BONAPHARM S.A.C. sobre
oposicidn al registro de marca “BONADOL” clase 05, ¥i

CONSIDERANDO:

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

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

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

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 Jey, concede a su titular el derecho al uso
i y 4 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
cir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
e figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

Pigina 1 de 4



‘i GOBIERNO per nl_m-'-::t'u'ilm NACIONAL
(J PARAGUAY  treizcroar

™ 11 T ; ™

Resolucién D.AM.Ln.® ~ - 49
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALEON UK IP LIMITED CONTRA BONAPHARM S.A.C.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BONADOL” CLASE
05,

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - - i

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

oposicién PANADOL  se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no reiine 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 declaracion de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
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,-—-——- - .

'E,_HEv{uerdn con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga

valid

a los argumeptos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
itada para su registro. =
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALEON UK IP LIMITED CONTRA BONAPHARM S.AC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BONADOL” CLASE
0s.

Resoluciéon D.ALM.L n. °

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

Que, en consecuencia, ¥y conforme 2 lo previsto en la normativa vigtnl:c, se pmcr:de i

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 gue constituyan wuna reproduccidn fmitacion, tradwccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive 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
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue wn aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
huebiese hecho conocido el signo”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reline los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 14/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposiciép-deducidapor corresponder asi en derecho.

Por tanto,
TORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALEON UK IP LIMITED CONTRA BONAPHARM S.AC.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BONADOL” CLASE
05.

RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HALEON UK IP LIMITED contra BONAPHARM SAC. sobre oposicién al
registro de marca “BONADOL” clase 05 Expcdil:nte n° 2417881 solicitada pnr
BONAPHARM S.AC. —

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de ia rca “BDN L" clase
05, Expediente n® 2417881 solicitada por BGNAPH&

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

S Direccidén de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA 5.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
PISA S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
DOTROPINA Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asuncidn, 179 FER

LU

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE Y CIA S.A.C.1. contra LABORATORIOS PISA
S.A. DE CV. sobre oposicién al registro de la marca DOTROPINA Y ETIQUETA, clase 05,

y. m—

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DOTROPINA
solicitada para la clase 05, en base a la marca HECOTROPINA en la 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. = e

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

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

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

b |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
PISA S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
DOTROPINA Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. = .

Que, al realizar un andlisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se
puede observar que la marca solicitada DOTROPINA y la marca oponente HECOTROPINA
presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite

establecer una clara diferenciacién entre ambas denominaciones, - - -

Que, entre las marcas en pugna: DO/TRO/PI/NA  (solicitada) s
HE/CO/TRO/PI/NA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la
comprensidn precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas
distinciones permite una utilizacion mds adecuada y especifica de cada término en contextos
relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y

podrin coexistir pacificamente en el mercado.

Que, dé\{fl contrastacidn de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen

ntos dtiranfs entre si en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad. Al
'- |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA $.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
PISA S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
DOTROPINA Y ETIQUETA, CLASE 05.

respecto, esta Direccién considera oportuno traer a colacién lo expuesto por el Dr. Jorge
Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al “Andlisis del conjunto,
Partes relevantes. Partes iniciales” y expresa: “En lo que hace a la conformacion de la marca,
se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus
radicales, por ser generalmente las partes que mds ficilmente retiene el consumidor.” Asi las cosas,
s¢ advierte que en la denominacién cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es
notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podria darse una

coexistencia paciﬁca entre las mismas. S

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. S

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

marca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su
conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultinea y, ¢l resultado que

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

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, ----eeeeeeev -

Que, también es importante destacar la situacién particular de los productos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
PISA S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
DOTROPINA Y ETIQUETA, CLASE 05.

registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y
farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificacion en esta clase refleje
adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el dmbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnologfas. .

Que, 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 ¢l 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. s

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mis
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “scupa
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 fonctica v

n}

grifica”™ -reecereennes -

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

que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente
ienen ele i i ide I
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
PISA S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
DOTROPINA Y ETIQUETA, CLASE 05.

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 .

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. - -

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 439 /25 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. . i 5

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
HEISECKE Y CIA S.ACIL contra LABORATORIOS PISA S.A. DE CV. sobre
icion, al registro de la marca DOTROPINA Y ETIQUETA clase 05, Expediente n®
2408382 soljcitada por LABORATORIOS PISA S.A. DE CV.-rmmemeeem e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S5.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
PISA S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
DOTROPINA Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

marca DOTROPINA Y ETIQUETA clase 05, Expediente n® yﬂﬂ?ﬂz\mlicitadn por
LABORATORIOS PISASA.DECV. r{-ﬂ} =
i’.

)

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

. SUAREZ

\ \ Directora

Direccidn dc\iu ntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MITSUBISCHI PENCIL COMPANY, LIMITED CONTRA
LAIANDRO FU SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “POSCA” Y
ETIQUETA CLASE 16,

Asuncidn,

VISTO:
El expediente caratulado: MITSUBISCHI PENCIL COMPANY, LIMITED contra

LAIANDRO FU sobre oposicion al registro de marca “POSCA Y ETIQUETA” clase 16,
}l"r ---------- LS

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “POSCA Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 16, en base a la marca extranjera POSCA en la clase 16

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

confundibles.--- e

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar 1a 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 mareca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
i§ma y 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MITSUBISCHI PENCIL COMPANY, LIMITED CONTRA
LAIANDRO FU SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “POSCA” Y
ETIQUETA CLASE 16.

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - -

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

en los planos fonético, visual y conceptual - - e

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MITSUBISCHI PENCIL COMPANY, LIMITED CONTRA
LAIANDRO FU SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “POSCA” Y
ETIQUETA CLASE 16.

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.-——-ceceeee —

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

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

interés en sustentar la oposicidn.—----- 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 gue constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MITSUBISCHI PENCIL COMPANY, LIMITED CONTRA
LAIANDRO FU SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “POSCA” Y
ETIQUETA CLASE 16.

corresponde confirmar ¢l Dictamen n.” 03/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. T

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MITSUBISCHI PENCIL COMPANY, LIMITED contra LAIANDRO FU sobre
oposicién al registro de marca “POSCA Y ETIQUETA” clase 16, Expediente n° 2458923
solicitada por LAIANDRO FU e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de regiswror la marca \"POSCA Y
ETIQUETA” clase 16, Expediente n® 2458923 solicitada pof LAIANDRO FU -~
)

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. m

SUAREZ
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FENERBAHCE SPOR KULUBU DERNEGI CONTRA MANNAH
S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BAZZAR
FENERBAHCE” CLASE 35.

Asuncion, 19 FER 9mn
VISTO: S
El expediente caratulado: FENERBAHCE SPOR KULUBU DERNEGI CONTRA
MANNAH S.R.L. sobre oposicién al registro de marca “BAZZAR FENERBAHCE" clase 35,

¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “BAZZAR
FENERBAHCE”, solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera FENERBAHCE
SPOR KULUBU 1907 Y FENERBAHCE en la clase 35 respectivamente, por lo que

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

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo d.e la misma y a ejercer ante lm drganos jurisdiccionales las acciones y m:dldas que currcspnndan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FENERBAHCE SPOR. KULUBU DERNEGI CONTRA MANNAH
S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BAZZAR
FENERBAHCE” CLASE 35.

legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones 2 la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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 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 “BAZZAR
FENERBAHCE?" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion FENERBAHCE SPOR KULUBU 1907 Y FENERBAHCE se percibe

que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos

fonético, visual y conceprual. i T

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

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

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

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

icitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FENERBAHCE SPOR KULUBU DERNEGI CONTRA MANNAH
S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BAZZAR
FENERBAHCE” CLASE 35.

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

procesal. — c

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
asociacidn/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas. -

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. == g

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, traduccidn,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocide 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 causar

mnﬁm'tf o un n’mga Ae ASOCIACION CON €3¢ tereero, o .r:gn{ﬁq#e un apmw&mm:’mm de la notoriedad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR FENERBAHCE SPOR. KULUBU DERNEGI CONTRA MANNAH
S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “BAZZAR
FENERBAHCE"” CLASE 35.

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

corresponde confirmar el Dictamen n.” 15/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
FENERBAHCE SPOR KULUBU DERNEGI contra MANNAH S.R.L. sobre
oposicidn al registro de marca “BAZZAR FENERBAHCE" clase 35 Expediente n°
2423473 solicitada por MANNAH S.R.L..

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro defa m
FENERBAHCE” clase 35, Expediente n® 2423*7& icitada por \MANNAH
SR.Ler e -

Articulo 3.- ND’ITF‘QUESE por cédula,

Directora

b\ . ! 4+ 0 |
V., Direccion %J’Bunms Marcarios Litigiosos
- A

\"-.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR JOAQUIN CACERES BRUN, PEDRO CACERES BRUN,
ROSARITO CACERES BRUN Y LUIS CACERES BRUN CONTRA JOHANNA
PAOLA CENTURION CACERES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA CAS ROMEL Y ETIQUETA, CLASE 42.

]

Asuncidn, T .- B 270
VISTO:

El expediente cararulado: JOAQUIN CACERES BRUN, PEDRO CACERES BRUN,
ROSARITO CACERES BRUN Y LUIS CACERES BRUN contra JOHANNA PAOLA
CENTURION CACERES sobre oposicién al registro de la marca CAS ROMEL Y
ETIQUETA clase 42, y. —- o

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca CAS ROMEL Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 42, en base a la marca CAS en la clase 41, 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. e

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

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

contry’quien lesiane sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
_-otrosigno que pué‘dlz inducir directa o indirectamente 2 confusién o asociacién entre los productos o servicios
" cuglquigra seala cla.s# en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR JOAQUIN CACERES BRUN, PEDRO CACERES BRUN,
ROSARITO CACERES BRUN Y LUIS CACERES BRUN CONTRA JOHANNA
PAOLA CENTURION CACERES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA CAS ROMEL Y ETIQUETA, CLASE 42.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - =

Que, entre las marcas en pugna: CAS ROMEL (solicitada) vs. CAS (oponente), en
conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada y
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y
efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plenamente distinguibles y podrdn coexistir pacificamente en el mercado. e

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

marca ya existente (hm de opasicién), W&Em&zaﬂum

onjunge: ,-._g desmembraciones, de forma iva o simultines [es do que
arrofe la visior. en conjunto s el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

s mismas. Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

Pigina 2de 5




GOBIERNO pgy | PIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | Rsitcroar

T N

— ~
Resolucién D.AM.L n, ° 0 EJ v LU

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR JOAQUIN CACERES BRUN, PEDRO CACERES BRUN,
ROSARITO CACERES BRUN Y LUIS CACERES BRUN CONTRA JOHANNA
PAOLA CENTURION CACERES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA CAS ROMEL Y ETIQUETA, CLASE 42.

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, 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 servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca registrada CAS en la clase 41 protege servicios tales
como: "Servicios prestados por una institucion dedicada a la enseiianza” Por otro lado, la marca
solicitada “CAS ROMEL” en la clase 42, protege servicios: “Proyectos que ocasione impacto,

Conswltoria Ambiental”. La diferencia de los sectores v _la naturaleza de los servicios es

significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacificamente sin
generar confusién entre los consumidores. e

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas CAS solicitada en la
clase 42, y CAS ROMEL , registrada en la clase 42, debido especialmente a la diferente
naturaleza de los servicios protegidos por las mismas. 1.a marca solicitada cumple con los
requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislacion marcaria, por ende no se
encuentran  suficientes argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su

rechazo,—- e e

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
istinguible d\&\_\Iz marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de reg;wtm no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR JOAQUIN CACERES BRUN, PEDRO CACERES BRUN,
ROSARITO CACERES BRUN Y LUIS CACERES BRUN CONTRA JOHANNA
PAOLA CENTURION CACERES SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA CAS ROMEL Y ETIQUETA, CLASE 42,

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

ue, la marca solicitada retine las condiciones bdsicas esenciales que la | uiere como;
cy req i

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

e EEIED INBREIL mammsvemssssssssmsscstosssnsimseiimeesimersistios st s iAo .

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 201/25 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en

B 0 e ettt st A S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
JOAQUIN CACERES BRUN, PEDRO CACERES BRUN, ROSARITO CACERES
BRUN Y LUIS CACERES BRUN contra JOHANNA PAOLA CENTURION
CACERES sobre oposicién al registro de la marca CAS ROMEL Y ETIQUETA clase
42, Expediente n® 2452616 solicitada por JOHANNA PAOLA CENTURION
CACERES et

Artlc:ulhl - DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
r ' marca CAS ROMEL Y ETIQUETA clase 42, Expediente n® 2452616 solicitada por
\]DH.&NN}‘L PAOLA CENTURION CACERES

/
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR JOAQUIN CACERES BRUN, PEDRO CACERES BRUN,
ROSARITO CACERES BRUN Y LUIS CACERES BRUN CBN”TRA»JDI!ANNA

PAOLA CENTURION CACERES SOBRE ﬂPDSICIGN AI./ R.EGISTEP DE LA
MARCA CAS ROMEL Y ETIQUETA, CLASE 42,

Articulo 3.- NUI]FIQUESEpnr cédula. --—[_\ F/ (

IY1 ALVARENGA SUAREZ
Directora

“Pireccion e Asuntos Marcarios Litiginsns
|
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR DALLAS S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA
LABORATORIOS PISA S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DECOREX, CLASE 05.

Asuncion, 18 FEB
VISTO:

El expediente caratulado: DALLAS S.A. Y HEISECKE Y CIA SACIL contra
LABORATORIOS PISA 5.A. DE CV. sobre oposicién al registro de marca “DECOREX” clase
05, y; - bl i

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “DECOREX”,
solicitada para la clase 05, en base a las marcas “CUOREX Y HECODEX?”, ambas en la clase 05,

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, e

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

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

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

a qui:nJB.'kune sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
alquiera sea la clgse en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR DALLAS S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA
LABORATORIOS PISA S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DECOREX, CLASE 05.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vélidos 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 realizar el cotejo entre las marcas DECOREX (solicitada) y CUOREX /
HECODEX (oponentes), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la
estructura de las oposiciones. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los elementos
individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de
conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién marcaria,
viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible

coexistencia.-—

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "DECOREX" y las oposiciones
"CUOREX / HECODEX'", lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el publico
consumidor. Esta confusién puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a
identificar erréneamente un producto por otro, o indirecta, al inducir a pensar que los signos
designan productos que provienen de un mismo origen empresarial 0 que se encuentran

vinculados econémicamente.

- @e, a proteccion de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
= Q{usidn y asqciacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
ant

ior, sino también el interés general de los consumidores, quicnes tienen derecho a identificar
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR DALLAS S.A. Y HEISECKE Y CIA 5.A.C.. CONTRA
LABORATORIOS PISA S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DECOREX, CLASE 05. =

el origen de los productos o servicios con certeza, En consecuencia, la coexistencia de los signos
DECOREX y "CUOREX / HECODEX" ¢n el mercado afectaria negativamente la funcién

distintiva de la marca oponente. e v

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y las oponentes, el
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
los mismos productos de la clase 05, lo que nos da la pauta que las oposiciones sea declaradas
procedentes. - ceee

Que, la proteccion de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacion indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
DECOREX y "CUOREX / HECODEX" en el mercado afectaria negativamente la funcién

distintiva de las marcas oponentes. -

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

- e, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién gonsidera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibirivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. DALLAS S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA
LABORATORIOS PISA S.A. DE CV. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA DECOREX, CLASE 05.

estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 440/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por cm*rcspundcr asf en derecho.—-——--—rrrmreemsnmanacaass -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
DALLAS S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.L contra LABORATORIOS PISA S.A. DE
C.V. sobre oposicidn al registro de marca “DECOREX?” clase 05, Expediente n® 2408392
solicitada por LABORATORIOS PISAS.A.DECV.

-~ =

Expediente n° 2408392 solicitada por LABOR ATORIOS PISA

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marc )"‘{DECDR. " clase 05,
KSTA. DE CY ~secionin

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. [

W d

o -
ALVARENGA SUAREZ

Directora

Y U_i.rc!;tidn.de ntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA
PROQUIMUR S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DAKAR
PROQUIMUR, CLASE 05.

Asuncion, | f [[n
VISTO:
El expediente caratulado: RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra PROQUIMUR
S.A. sobre oposicién al registro de la marca DAKAR PROQUIMUR clase 05, y.-eeseeemeeemeeeaeev -
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca DAKAR
PROQUIMUR, solicitada para la clase 05, en base a la marca RIZOLIQ DAKAR en la clase 01

por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. e S A

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

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

velando siempre por el interés general. e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
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
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA
PROQUIMUR S$.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DAKAR
PROQUIMUR, CLASE 05.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del 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, al realizar el anilisis minaciones en ROQUIMUR, vs.

ZOLIQ D d [se presente que i ea realizado desde una visién de
conjunto, com eneral en el derech io, sin artificiales i cu

objetiv vertir si la percepcidn de las mareas puede ser iada con la otra. En ese

orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en
comin, no €5 menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las

denominaciones.

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

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

vocablos de fantasia ev idea diferen 1 consumidor, que es otro punto a

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

mismao, = s

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “RIZOLIQ DAKAR” (registrada) y
la @aréi'ﬁﬂﬁliﬁ.ﬁ PROQUIMUR.” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo

dé las mismﬁﬁfm_ﬂimumumadsm_qm.h_mmjDMMQQumm_um
o
4 H 3 - - 1 H 1 L A i
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA
PROQUIMUR $.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DAKAR
PROQUIMUR, CLASE 05.

Del anilisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera
diferente, y en conjunto dejan una impresion muy diferente que aleja toda posibilidad de que

exista una confusién entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente

entre las mismas: e R U—

DAKAR PROMIUR

Solicitud

RIZOLIQ DAKAR

Oposicién

Que, haciendo un andlisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en
pugna “DAKAR PROQUIMUR?” (solicitante) vs “RIZOLIQ DAKAR” (oponente) por mds
ue compartan una palabra en comiin; no se leen de la misma manera, como se e notar al

cotejar dichas mar or ende, tampoco tendrin pronunciacidn semejante. Analizando la marca

como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe

algtin riesgo de confusion --—-----ve —_— s

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

cibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

las mismﬁ1 e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA
PROQUIMUR S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DAKAR
PROQUIMUR, CLASE 05.

Que, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen

elementos diferentes entre sfen la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad,--—————

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en su conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “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 s unidad fonética y
grifica™. -

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

tienen entos gue las n_diferentes is de considerar la existencia de I

comunes no constituye un imptclimcn;g para el registro de una nueva marca, si:mpm que esta
incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que, por Gltimo cabe sefialar que la marca solicitada, DAKAR PROQUIMUR, constituye
parte de su nombre comercial que goza de proteccién legal, conforme a lo establecido en la Ley

de Marcas, especificamente en su Tiwulo II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas
situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Artiulo 72 establece gue: “El nombre comercial
podrd estar constituido por la designacion, el nombre del comerciante, la razin social o
denominacion social adoptada, la ensefia o la sigla wsada legalmente en relacion a wna
determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta

n

ley™. - <

£ N

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 RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA
PROQUIMUR S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DAKAR
PROQUIMUR, CLASE 05.

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 S

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

de una marca. i i

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, mrrcspnndc revocar el Dictamen n® 569/24 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. E: S

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

: 1L- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
/RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra PROQUIMUR S.A. sobre oposicién al
registro de I3 marca DAKAR PROQUIMUR clase 05, Expediente n® 2378218 salicitada
por PROQUIMUR S.A.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA
PROQUIMUR S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA DAKAR
PROQUIMUR, CLASE 05. =

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la sn]mtud de registro de la

marca DAKAR PROQUIMUR clase 05, Expediente n /2/ ?8213 solicitada por
PROQUIMUR S.A.-emeev .

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

tora
Direccidon'de Asuntos Marcarios Litiginsus

e
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LOS NIETITOS S.A. CONTRA NOTAR S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “LOS TIERNOS NIETITOS MIMADOS POR LA
ABU - SABORES DEL RECUERDO (SLOGAN) Y ETIQUETA” CLASE 30,

Asuncidn, 16 |
VISTO:

El expediente caratulado: LOS NIETITOS S.A. contra NOTAR S.A. sobre oposicién al
registro de marca “LOS TIERNOS NIETITOS MIMADOS POR LA ABU - SABORES DEL
RECUERDO (SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 30 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “LOS
TIERNOS NIETITOS MIMADOS POR LA ABU - SABORES DEL RECUERDO
(SLOGAN) Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 30, en base a la marca LOS NIETITOS 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

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

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

contrg-quieri-lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacitn entre los productos o servicios

qtuiera sea la clyse 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 LOS NIETITOS S.A. CONTRA NOTAR §.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “LOS TIERNOS NIETITOS MIMADOS POR LA
ABU - SABORES DEL RECUERDO (SLOGAN) Y ETIQUETA” CLASE 30,-—---reee-

——

W W

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del 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, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “LOS TIERNOS
NIETITOS MIMADOS POR LA ABU - SABORES DEL RECUERDO (SLOGAN) Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién LOS NIETITOS se percibe que entre las mismas existen elementos que

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

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

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

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

deTos hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LOS NIETITOS S.A. CONTRA NOTAR §.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “LOS TIERNOS NIETITOS MIMADOS POR LA
ABU - SABORES DEL RECUERDO (SLOGAN) Y ETIQUETA” CLASE 30.-—----—evvx

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.--- za

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

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

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

interés en sustentar la e ot B e .

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *No podnd
registrarse como mareas los signos gque constituyan una reproduccion imitacion, traduwccion,
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 apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, 0 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 hecho conocido el signo”, emannen

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Du;cfcuﬁn E\l\SIdEﬁ que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
upu]adas en'\la Ley 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 LOS NIETITOS S.A. CONTRA NOTAR §.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA “LOS TIERNOS NIETITOS MIMADOS POR LA
ABU - SABORES DEL RECUERDO (SLOGAN) Y ETIQUETA” CLASE 30.-—-————--

corresponde confirmar el Dictamen n.® 01/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. i

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por LOS
NIETTTOS S.A. contra NOTAR S.A. sobre oposicién al registro de marca “LOS
TIERNOS NIETITOS MIMADOS POR LA ABU - SABORES DEL RECUERDO
(SLOGAN) Y ETIQUETA” clase 30, Expediente n® 2230103 solicitada por NOTAR
S.A -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “LOS TIERNOS

NIETITOS MIMADOS POR LA ABU - SABORES DEL RECUERDQ (SLOGAN)

Y ETIQUETA” clase 30, Expediente n° 2230103 solicitadd pof NOTAR §.A -
J “".

Articulo 3,- NOTIFIQUESE por cédula. /q\‘ ‘III

3!

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
J \

e
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGO S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA” CLASE 29.

Asuncién, | § Fi
VISTO:

El expediente caratulado: MIGUEL GALLEGO S.A. contra ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE sobre oposicidn al registro de marca “LLA MASIA” clase 29 y;——

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “LA MASIA®,
solicitada para la clase 29, en base a la marca LA MASIA clase 29, por lo que corresponde a esta
Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.

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

*.~ El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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 MIGUEL GALLEGO S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA” CLASE 29,

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

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

oposicion LA MASIA se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

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

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

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

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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGO S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA” CLASE 29.

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

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

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

interés en sustentar la oposicion. <eee

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccidn imitacion, tradwccion,
transiteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, enando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signtfique 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”. -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.* 168/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LADIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGO S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL

FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA” CLASE 29.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MIGUEL GALLEGO S.A. contra ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA
RECALDE sobre oposicién al registro de marca “LA MASIA” clase 29, Expediente n®
2374668 solicitada por ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA RECALDE . --—-ce—-

Articulo 2.- RECHAZAR. la solicitud de registro de la marca * SIA” clase 29,

Expediente n® 2374668 solicitada por ALEJANDRO D L FRONTANILLA
RECALDE, SRR

s Y
Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédul, ——/- \{ / ] /

SUAREZ

Directora

Direccion dé Asuntos Marcarios Litiginsns
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGO S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA” CLASE 35.

Asuncién, 1§ FEL 7075
VISTO:

El expediente caratulado: MIGUEL GALLEGO S.A. contra ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE sobre oposicién al registro de marca “LA MASIA” clase 35 y;-——

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “LLA MASIA”,
solicitada para la clase 35, en base a la marca LA MASIA clase 35, por lo que corresponde a esta

Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles. e

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

velando siempre por el interés general. e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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
quien. 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
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGO S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA” CLASE 35.

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

oposicion LA MASIA 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 Are. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normariva
procesal.-—------ =3 -

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

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

Tegistro, s
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MIGUEL GALLEGO S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL
FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA” CLASE 35.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn 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. - cemerenenennanns -

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

interés en sustentar la oposicidn. - - resannan

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos gue constituyan wuna reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo”. -

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 170/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién-deducida por 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 MIGUEL GALLEGO S.A. CONTRA ALEJANDRO DANIEL

FRONTANILLA RECALDE SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
“LA MASIA” CLASE 35.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MIGUEL GALLEGO S.A. contra ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA
RECALDE sobre oposicion al registro de marca “LA MASIA” clase 35, Expediente n®
2374692 solicitada por ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA RECALDE - -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “LA MASIA” clase 35,

Expediente n® 2374692 solicitada por ALEJANDRO DANIEL FRONTANILLA
RECALDE. i

=, \
Articulo 3.  NOTIFIQUESE por cédula. (ff / \ 5

Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR SHAKIRA ISABEL MEBARAK CONTRA LARISSA MARIA

JUDITH GONZALEZ RUIZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AKIRA Y ETIQUETA, CLASE 25.

Asuncidn, 16 FEB 7078

VISTO:

El expediente caratulado: SHAKIR A ISABEL. MEBAR AK contra LARISSA MARIA
JUDITH GONZALEZ RUIZ sobre oposicién al registro de marca “AKIRA Y ETIQUETA”
clase 25, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “AKIRA Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca SHAKIR A clase 25, por

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la 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 porel interés general, oo

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

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

' 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 drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra qui ione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
gno que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
uiera sea la clas¢ 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 SHAKIRA ISABEL MEBARAK CONTRA LARISSA MARIA
JUDITH GONZALEZ RUIZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AKIRA Y ETIQUETA, CLASE 25.

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

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

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

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

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

Que, la marca SHAKIRA constituye una marca notoria y de alto reconocimiento
internacional, asociada inequivocamente con la artista Shakira, cuya trayectoria,
posicionamiento y presencia medidtica le han otorgado un nivel de distintividad excepcional. En
términos juridicos, una marca notoria goza de proteccién reforzada, incluso mis alli del
principio de especialidad y de las clases en las que se encuentre registrada. El signo SHAKIR A no
solo identifica productos o servicios, sino que evoca de manera inmediata en el piblico
consumidor a una figura ptiblica de fama mundial, con una identidad artistica y comercial

consolidada. ;iam

Que, teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto podemos decir que; el uso no
autorizado de un signo idéntico o similar a SHAKIR A implica: 1. Riesgo de confusién directa
o indirecta, al inducir al publico a creer que existe vinculacién, patrocinie o autorizacién por
parte de la artista. 2. Aprovechamiento indebido del prestigio ajeno (free-riding),
beneficiindose de la reputacién, posicionamiento y goodwill construidos durante décadas. 3.
Dilucige del cardcter distintivo, al debilitar la fuerza identificadora de la marca notoria. 4.
Posi lﬁ:«ctacinﬂ\ reputacional, especialmente si el signo se utiliza en productos o servicios

qu nﬁﬁua.rda.n cohgrencia con los valores asociados a la marca. ——————— oo
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHAKIRA ISABEL MEBARAK CONTRA LARISSA MARIA
JUDITH GONZALEZ RUIZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AKIRA Y ETIQUETA, CLASE 25.

Que, la notoriedad de la marca SHAKIR A se sustenta en su difusién global, volumen de
ventas, reconocimiento medidtico, presencia digital masiva y muiltiples reconocimientos
internacionales. No se trata tinicamente de un nombre artistico, sino de un activo intangible de
alto valor econémico, protegido por las normas nacionales e internacionales sobre propiedad

TR ] et ittt et oo

En consecuencia, cualquier intento de registro o uso de un signo idéntico o semejante a
SHAKIRA debe analizarse bajo el estindar mds estricto aplicable a las marcas notorias, a fin de

evitar la confusién del consumidor y la explotacién parasitaria de una reputacién ampliamente
consolidada, ~— e i

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

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

origen de produccion). -

Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
oductos de la clase 25 (prendas de vestir, calzados entre otros), lo que nos da
ita que fa Gpuﬁg‘:idn sea declarada procedente. e e

9 .

/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHAKIRA ISABEL MEBARAK CONTRA LARISSA MARIA
JUDITH GONZALEZ RUIZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AKIRA Y ETIQUETA, CLASE 25.

Que, ademis la oponente SHAKIRA ya ¢s una marca registrada en nuestro pais con
Registro n°/422.980 en la clases 25, este registro le otorga prioridad y proteccién legal, lo que
refuerza su posicion en la oposicidn contra la solicitud de AKIRA. -

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada
“AKIRA Y ETIQUETA” y la marca oponente “SHAKIRA” encontramos similitudes,
provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie pricticamente iguales, lo cual las hace

totalmente confundibles entre sf, existiendo de esta manera el riesgo de confusién y/o

asociacion.-— e

Que esta similitud se evaliia teniendo en cuenta cémo las marcas serdn pronunciadas por el
consumidor promedio, quien no siempre realiza un andlisis detallado de las diferencias visuales o
grificas, sino que, en muchas ocasiones, se gufa por la impresién auditiva que le genera la marca.
En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusién fonética se
produce “..cuando la pronunciacion de las palabras presenta wna sonoridad similar,
independientemente de las diferencias grificas que puedan existir”. Es relevante sefialar que lo

XACTA €N Que 1as marcas deDen

manera, si la pronunciacion de ambos signos induce 2 una confusién en la mente del

consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusidn por lo que la

coexistencia de las marcas no es pusib];:_ .
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHAKIRA ISABEL MEBARAK CONTRA LARISSA MARIA
JUDITH GONZALEZ RUIZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AKIRA Y ETIQUETA, CLASE 25.

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

Que, en tal contexro 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 transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertencce a un tercero, cualesquiera gue sean los
productos o servicios  los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cawsar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 475/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

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

.-"'F-

Arti:‘l:ll\ DECLARAR. procedente y hacer lugar a la accidon deducida por
SHAKIRA TSABEL MEBARAK contra LARISSA MARIA JUDITH GONZALEZ
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR SHAKIRA ISABEL MEBARAK CONTRA LARISSA MARIA
JUDITH GONZALEZ RUIZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
AKIRA Y ETIQUETA, CLASE 25.

RUIZ sobre oposicion al registro de marca “AKIRA Y ETIQUETA” clase 25,

Expediente n° 2443410 solicitada por LARISSA MARIA JUDITH GONZALEZ
RUIZ-eeeee =

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro/de la a “AKIRA Y
ETIQUETA" clase 25, Expediente n® 2443410 soli t::.da por LA SSA MARIA
; \

JUDITH GONZALEZ RUIZ.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,

Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRUPO PROINSA S.A. CONTRA ANGELIUS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ANGELIUS CEMENTERIO
JARDIN Y ETIQUETA”, CLASE 45.

Asuncién, | f Fro aq0n
VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO PROINSA S.A. contra ANGELIUS S.A. sobre
oposicion al registro de la marca, ANGELIUS CEMENTERIO JARDIN Y ETIQUETA, clase
45, ¥. .-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca ANGELIUS
CEMENTERIO JARDIN Y ETIQUETA solicitada para la clase 45, en base a la marca JARDIN
DE LA PAZ en la clase 45, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son

o no confundibles. e T e

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

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

velando siempre por el interés general.

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

Ic:gislaciﬁn 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
de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRUPO PROINSA S.A. CONTRA ANGELIUS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ANGELIUS CEMENTERIO
JARDIN Y ETIQUETA”, CLASE 45.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puablico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar ¢l anilisis 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. een

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada ANGELIUS CEMENTERIO JARDIN Y ETIQUETA y la marca
oponente JARDIN DE LA PAZ gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin
expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las

I L SIS e et e e st o o i i e i e s

Que, entre las marcas en pugna: ANGELIUS CEMENTERIO JARDIN Y ETIQUETA
(salicitada) vs. JARDIN DE LA PAZ (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 aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas
distinciones permite una utilizacién mis adecuada y especifica de cada término en contextos
relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y

podrin coexistir pacificamente en el mercado.

Qu

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

las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRUPO PROINSA S.A. CONTRA ANGELIUS S.A,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ANGELIUS CEMENTERIO
JARDIN Y ETIQUETA", CLASE 45.

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

COMjUnto v no islados.

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

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

consumidor, --- o

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

marca ya existente (base de oposicién),

mﬂbﬁdad_dmuﬁmﬁu.mﬂmmu Del anﬂlsls €N CONjunto Vemos que en su conjunto

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

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

Que, 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 ninglin momento

podrin acarrear inconvenientes al piblico interesado puesto que tanto la solicitud acompania al

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

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

Que, al profundizar en las diferencias entre ANGELIUS CEMENTERIO JARDIN Y
ETIQUETA (solicitada) vs. JARDIN DE LA PAZ (oponente), se aprecia que las mismas son

notables-tanta_desde el punto de vista grifico como auditivo. La doctrina v la jurisprudencia

mapcaria gnsefianhgue el andlisis de marcas debe hacerse en ptalidad, evaluando el impacto
n los consumidore no g partir de elementos aislados. En este caso, las
Pigina 3 de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRUPO PROINSA S.A. CONTRA ANGELIUS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ANGFLIUS CEMENTERIO
JARDIN Y ETIQUETA”, CLASE 45.

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, Jorge Otamendi sefiala que: "La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, yva gue los prefijos o stfifos comunes a
varias marcas no son, en principio, suficientes pava generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una ratz comsin, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la dase
03, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es comuin en productos farmacéuticos. y por lo

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

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

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

demanda deviene improcedente. — -

ANGELIUS

CEMENTERIO JARDIN

]f’\fxl _) I
T PPAZ

Oponente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRUPO PROINSA S.A. CONTRA ANGELIUS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ANGELIUS CEMENTERIO
JARDIN Y ETIQUETA”, CLASE 45.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ANGELIUS
CEMENTERIO JARDIN Y ETIQUETA vs. JARDIN DE LA PAZ no presenta riesgo de

confusion en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningin inconveniente

N — i :

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente

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

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 355/24 emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
derecho. 2 -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
GRUPO PROINSA S.A. contra ANGELIUS S.A. sobre oposicién al registro de la

arca "ANGELIUS CEMENTERIO JARDIN Y ETIQUETA , clase 45, Expediente n°
2345909 solicitada por ANGELIUS §.A. wenes
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR GRUPO PROINSA S.A. CONTRA ANGELIUS S.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “ANGELIUS CEMENTERIO
JARDIN Y ETIQUETA”, CLASE 45.

Articulo 2,- DISPONER la prosecucién de trimites de la sdficitud de registro de la
marca ANGELIUS CEMENTERIO JARDIN Y ETIQUETA, clase 45, Bxpediente n®
2345909 solicitada por ANGELIUS S.A. -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. d ( \ j

| \
1 \ ! Diirectora
W Dlrmlﬁn\(ic Asuntos Marcarios Litigiosos
Lo i

N \
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS CONTRA MARTA ANALY
BARRETO GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AB

DRA. ANALY BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” CLASE
35.

~rmn P

Asuncidn, 1H red U
VISTO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS contra MARTA
ANALY BARRETO GALEANO sobre oposicién al registro de marca “AB DRA. ANALY
BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” clase 35, y;--

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “AB DRA.
ANALY BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35,
en base a la marca AB AGENCIA BRUGADA Y ETIQUETA en la clase 35 respectivamente,

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

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

velando siempre por el interés general. S—

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

! ﬁrth:u]n 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
excl dEh\?{f y a ejercer ante los 6rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
lesi

cogtra quien e sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ofro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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 ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS CONTRA MARTA ANALY
BARRETO GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AB
DRA. ANALY BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” CLASE
35.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
mrrt.spnnd: 2 esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimire y la

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “AB DRA. ANALY
BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la
misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicién AB AGENCIA
BRUGADA Y ETIQUETA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la 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

e tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS CONTRA MARTA ANALY
BARRETO GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AB
DRA. ANALY BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” CLASE
35.

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

procesal. S

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

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

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

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

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 come 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
productas o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS CONTRA MARTA ANALY
BARRETO GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AB

DRA. ANALY BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” CLASE
35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.” 08/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho.

T [ ——

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS contra MARTA ANALY BARRETO
GALEANO sobre oposicion al registro de marca “AB DRA. ANALY BARRETO
OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2450261
solicitada por MARTA ANALY BARRETO GALEANO.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca“AB-DRA. ANALY
BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA" clase 35, iente n°
2450261 solicitada por MARTA ANALY BARRETO 0. )

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - :

Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
S
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS CONTRA MARTA ANALY
BARRETO GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AB
DRA. ANALY BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA" CLASE
44,

Asuncién, 4 CCO i

| 0 rCD LULD

VISTO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS contra MARTA
ANALY BARRETO GALEANO sobre oposicién al registro de marca “AB DRA. ANALY
BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” clase 44, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AB DRA.
ANALY BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA?”, solicitada para la clase 44,
en base a la marca AB AGENCIA BRUGADA Y ETIQUETA en la clase 35 respectivamente,

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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

' 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
coptra quien lesiong sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ofro signo que puedy inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
d 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 ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS CONTRA MARTA ANALY
BARRETO GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AB
DRA. ANALY BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” CLASE
44,

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada ““AB DRA. ANALY
BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” se observa a simple vista que la
misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposicion AB AGENCIA
BRUGADA Y ETIQUETA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd 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

nsa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la

sto refuerza la legidimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
\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 ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS CONTRA MARTA ANALY
BARRETO GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AB
DRA. ANALY BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” CLASE
44,

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. S

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

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

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

interés en sustentar la oposicion. cmes

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

confusiin o esgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS CONTRA MARTA ANALY
BARRETO GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “AB

DRA. ANALY BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA” CLASE
44,

Fo =,

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar ¢l Dictamen n.® 03/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
ALEJANDRO LUIS BRUGADA SOLIS contra MARTA ANALY BARRETO
GALEANO sobre oposicién al registro de marca "AB DRA. ANALY BARRETO
OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n® 2450260
solicitada por MARTA ANALY BARRETO GALEANO.-

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
BARRETO OCULOPLASTIC CENTER Y ETIQU
2450260 solicitada por MARTA ANALY BARRETO

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -----
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MCILHENNY COMPANY, UNA CORPORACION DE MAINE
CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “NEW TABASCO” CLASE 33.

L

Asuncidn, 1 6 FE B 9078
VISTO:
El expediente caratulado: MCILHENNY COMPANY, UNA CORPORACION DE

MAINE contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposicién al registro de marca “NEW
TABASCO” clase 33 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “NEW
TABASCO?”, solicitada para la clase 33, en base a la solicitada con anterioridad TABASCO clase

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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
mlusi‘.}fa.tr la inisma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrg quien lesione, sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otra/signo que puedalinducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
/ Euaiquieu sea la clase gn 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 MCILHENNY COMPANY, UNA CORPORACION DE MAINE
CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “NEW TABASCO” CLASE 33.

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del FEgistro 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, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “NEW TABASCO” se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposicion TABASCO 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 rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicién. Estq refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés dthpliciun:: en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

los hechos \l:gadﬂs por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. MCILHENNY COMPANY, UNA CORPORACION DE MAINE
CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “NEW TABASCO” CLASE 33.

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, - 3

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacidn/confusion de marcas, La denominacidn solicitada no redine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del artfculo 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 gue constituyan sna reproduccion imitacion, traducciin,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, enalesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 'y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su_fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”.

”'Qﬁﬁ-\gﬂr lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta

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

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 MCILHENNY COMPANY, UNA CORPORACION DE MAINE
CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA “NEW TABASCO” CLASE 33.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 18/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho.————— e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MCILHENNY COMPANY, UNA CORPORACION DE MAINE contra PASTOR
ROCHE GALEANO sobre oposicion al registro de marca “NEW TABASCO” clase 33,
Expediente n® 2461349 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO. -+erereeeercnccne

arca “NEW TABASCO”
HE GALEANO.-—-eeee

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
clase 33, Expediente n” 2461349 solicitada por PASTOR,

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

¥, OO

O s
l\._\_\_-‘]-\l_.ll._ll_l-__'_,r
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMAGRO S.A. CONTRA NINGBO UNITED TOOLS CO,, LTD.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “UWELD” CLASE
07.

Asuncién, 1 8 FEB 2076
VISTO:

El expediente caratulado: COMAGRO S.A. CONTRA NINGBO UNITED TOOLS
CO., LTD. sobre oposicién al registro de marca “UWELD” clase 07 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “UWELD”,
solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca WELDING TECHNOLOGY clase 07,

por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles.--e--eee-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 marea, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

' Articulo 15 ® .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
14 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. COMAGRO 5.A. CONTRA NINGBO UNITED TOOLS CO., LTD.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “UWELD” 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. s oo

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

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

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

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

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

procesal.

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

validez a los a.;g'umentus de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

o Iit:hi'bgda para s%: registro.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR COMAGRO S.A. CONTRA NINGBO UNITED TOOLS CO., LTD.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “UWELD” CLASE
07.

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

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

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 comprobadoe que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podnd
registrarse como marcas los signos que constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gque sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, 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 prohibirivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
cnrn:spnndf confirmar el Dictamen n.” 10/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

educida por corresponder asf en derecho.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. COMAGRO S.A. CONTRA NINGBO UNITED TOOLS CO., LTD.

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “UWELD” CLASE
07.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR pruc!:dcnl:c ¥ hacer lugar a la accién deducida por
COMAGRO 5.A. contra NINGBO UNITED TOOLS CO., LTD. sobre oposicién al

registro de marca “UWELD” clase 07, Expediente n® 24104108 solicitada por NINGBO
UNITED TOOLS CO.,, LTD.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ” clase 07,
Expediente n® 24104108 solicitada por NINGBO UNI IDDLS CO, LTD. e
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD) CONTRA RAMI KASSEM HANDOUS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NINJA AUDIO&MUSIC Y
ETIQUETA, CLASE 15.

Asuncidn, 18 FEB 2006
VISTO:

El expediente caratulado: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD) contra RAMI KASSEM HANDOUS sobre
oposicidn al registro de marca “NINJA AUDIO&MUSIC Y ETIQUETA” clase 15, y----— e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “NINJA
AUDIO&MUSIC Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 15, en base a la marca “NINJA” clase
12, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no
confundibles. -

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

velando siempre por el interés general. -

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de Ta-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
otrosigno que pueda inducir directa o indirecramente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
guiera sea la clasg 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 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD) CONTRA RAMI KASSEM HANDOUS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NINJA AUDIO&MUSIC Y
ETIQUETA, CLASE 15.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite 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 la marca “NINJA AUDIO & MUSIC y ETIQUETA” (solicitada) y la marca
“NINJA” (oponente) no se encuentran comprendidas en la misma clase del nomenclitor
internacional, correspondiendo la primera a la clase 15 y la segunda a la clase 12, por lo que no
existe identidad formal de clase. No obstante ello, el andlisis comparativo debe efecruarse
conforme al signo tal como fue solicitado, es decir, considerando la etiqueta en su conjunto y

atendiendo a la impresion global que produce en el consumidor medio.

Que, desde esta perspectiva, se advierte que ambos signos comparten el elemento
denominativo “NINJA”, el cual constituye el componente central y de mayor fuerza distintiva
dentro de la marca solicitada, generindose semejanzas relevantes desde el punto de vista
denominativo, fonético y conceptual, mds alld de las diferencias de clase.~—-—-

Que, el estudio debe realizarse sobre el signo tal como fue solicitado, es decir, en su

conjunto grifico-denominativo. No obstante, la doctrina sostiene que en marcas mixtas suele

Fedﬂﬁnqir el elemento denominative, porque: 1.Es el componente que el consumidor utiliza
- para solicitar el producto o servicio. 2. Es el elemento que permanece en la memoria. 3. Es el
)

edio habi}:ual de referencia en el trifico comercial. - i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD) CONTRA RAMI KASSEM HANDOUS SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NINJA AUDIO&MUSIC Y
ETIQUETA, CLASE 15.

Wi

AUDIO & MUSIC

Solicitud Oposicién

Que, del anilisis conjunto de ambos signos notamos que el elemento denominativo
predominante en ambas etiquetas el componente central es el vocablo “NINJA™ En la solicitada,
aparece en tipografia destacada, de mayor tamafio y en posicién central, constituyendo el eje

identificatorio del signo. En la oponente, el tinico elemento relevante es precisamente “NINJA”,
presentado también en grafia estilizada.

Que, si bien existen diferencias en: color (rojo en la solicitada, negro en la oponente),
presencia de un disefio de guitarra en la solicitada, inclusion de la expresién “AUDIO &
MUSIC?, lo cierto es que: ambas presentan el vocablo “NINJA” en i fa cursiva o estilizada,

q P P

la estructura visual de la palabra es sustancialmente coincidente, el disefio accesorio no desplaza el

impacto visual del término principal. -

o ' 5 & " § . .
Q&a\!as diferencias consistentes en color, disefio accesorio y agregado descriptivo no
sultan suficientes, por si solas, para neutralizar la coincidencia sustancial derivada del vocablo

nstituye el nicleo identificatorio de ambas etiquetas. La semejanza grifica radica
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD) CONTRA RAMI KASSEM HANDOUS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NINJA AUDIO&MUSIC Y
ETIQUETA, CLASE 15.

en la coincidencia del término dominante y su presentacion estilizada, generando una apariencia
general similar. En consecuencia, el consumidor retendrd primordialmente el término “NINJA”

en ambos casos. ———

Que, atendiendo a lo expuesto, la similitud existente entre las marcas —particularmente
en lo que respecta al elemento conceprual y a la configuracién de la etiqueta— resulta idénea para

generar en el piblico consumidor una asociacién indebida respecto del origen empresarial de los

productos y/o servicios distinguidos.

Como sefiala la doctrina, el sistema marcario cumple una doble funcién: por un lado,
proteger el derecho exclusivo del titular de la marca registrada; y por otro, garantizar la

transparencia y la buena fe en el mercado, evitando que el piblico sea inducido a error respecto

de Ia procedencia empresarial de los productos o servicios (Bercovitz, 1996).

Que, en consecuencia, cuando la semejanza entre signos es apta para afectar esa funcién
identificadora esencial de la marca, corresponde impedir la coexistencia registral en resguardo

tanto del titular anterior como del interés general del consumidor.

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 s

~ Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
reccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
\

Ley 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 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD) CONTRA RAMI KASSEM HANDOUS SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NINJA AUDIO&MUSIC Y
ETIQUETA, CLASE 15.

corresponde revocar ¢l Dictamen n.” 253/25, de la Jefarura de la Segunda Sala y hacer lugar a la
oposicién deducida por corresponder asf en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY
INDUSTRIES, LTD) contra RAMI KASSEM HANDOUS sobre oposicién al registro
de marca “NINJA AUDIO&MUSIC Y ETIQUETA” clase 15, Expediente n°® 2341967
solicitada por RAMI KASSEM HANDOUS. - -

Articulo 2.- RECHAZAR Iz solicitud de registmf;ic__%_la marca “NINJA
AUDIO&MUSIC Y ETIQUETA” clase 15, Expﬁdlﬁrilf/ n® 2341967 solicitada por
RAMI KASSEM HANDOUS. )

— " '||
P
L1 %
\ \
T - - “
| -
#
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD) CONTRA RAMI KASSEM HANDOUS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NINJA AUDIO&MUSIC Y
ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncidn, ] 0 F.:a A AR
VISTO:
El  expediente caratulado: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA

(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD) contra RAMI KASSEM HANDOUS sobre
oposicién al registro de marca “NINJA AUDIO&MUSIC Y ETIQUETA” clase 35, yereeeeeeee o

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “NINJA
AUDIO&MUSIC Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca “NINJA” clase
12, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. i b

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por laley' 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

' 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
contrgquien lésione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
2da inducir directa o indirectamente 2 confusion o asociacién entre los productos o servicios
e 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 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD) CONTRA RAMI KASSEM HANDOUS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NINJA AUDIO&MUSIC Y
ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

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

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 la marca “NINJA AUDIO & MUSIC y ETIQUETA” (solicitada) y la marca
“NINJA” (oponente) no se encuentran comprendidas en la misma clase del nomenclitor
internacional, correspondiendo la primera a la clase 35 y la segunda a la clase 12, por lo que no
existe identidad formal de clase. No obstante ello, el andlisis comparativo debe efectuarse
conforme al signo tal como fue solicitado, es decir, considerando la etiqueta en su conjunto y

atendiendo a la impresién global que produce en el consumidor medio.

Que, desde esta perspectiva, se advierte que ambos signos comparten el elemento
denominativo “NINJA®, el cual constituye el componente central y de mayor fuerza distintiva
dentro de la marca solicitada, generindose semejanzas relevantes desde el punto de vista

denominativo, fonético y conceprual, mds alld de las diferencias de clase. —

Que, el estudio debe realizarse sobre el signo tal como fue solicitado, es decir, en su
conjunto grifico-denominativo. No obstante, la doctrina sostiene que en marcas mixtas suele

predomi | elemento denominativo, porque: 1.Es el componente que el consumidor utiliza

io habitual deé referencia en el trifico comercial. BEEES
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD) CONTRA RAMI KASSEM HANDOUS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NINJA AUDIO&MUSIC Y
ETIQUETA, CLASE 35.

AUDIO & MUSIC
Solicitud Oposicién

Que, del andlisis conjunto de ambos signos notamos que el elemento denominativo
predominante en ambas etiquetas el componente central es el vocablo “NINJA®; En la solicitada,
aparece en tipograffa destacada, de mayor tamafio y en posicién central, constituyendo el eje
identificatorio del signo. En la oponente, el dnico elemento relevante es precisamente “NINJA”,

presentado también en grafia estilizada. oo

Que, si bien existen diferencias en: color (rojo en la solicitada, negro en la oponente),
presencia de un disefio de guitarra en la solicitada, inclusién de la expresion “AUDIO &
MUSIC?”, lo cierto es que: ambas presentan el vocablo “NINJA” en tipografia cursiva o estilizada,
la estructura visual de la palabra es sustancialmente coincidente, el disefio accesorio no desplaza el

impacto visual del término principal, e —

Que las difesencias consistentes en color, disefio accesorio y agregado descriptivo no
cientes, por sf solas, para neutralizar la coincidencia sustancial derivada del vocablo

", que constituye el nicleo identificatorio de ambas etiqueras. La semejanza grifica radica
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD) CONTRA RAMI KASSEM HANDOUS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NINJA AUDIO&MUSIC Y
ETIQUETA, CLASE 35.

en la coincidencia del término dominante y su presentacidn estilizada, generando una apariencia
general similar. En consecuencia, el consumidor retendrd primordialmente el término “NINJA®
en ambos casos, - -

Que, atendiendo a lo expuesto, la similitud existente entre las marcas —particularmente
en lo que respecta al elemento conceprual y a la configuracion de la etiqueta— resulta idénea para

generar en el piiblico consumidor una asociacién indebida respecto del origen empresarial de los

productos y/o servicios distinguidos.

Como sefiala la doctrina, el sistema marcario cumple una doble funcién: por un lado,
proteger el derecho exclusivo del titular de la marca registrada; y por otro, garantizar la

transparencia y la buena fe en el mercado, evitando que el priblico sea inducido a error respecto

de la procedencia empresarial de los productos o servicios (Bercovitz, 1996). e

Que, en consecuencia, cuando la semejanza entre signos es apta para afectar esa funcién
identificadora esencial de la marca, corresponde impedir la coexistencia registral en resguardo

tanto del titular anterior como del interés general del consumidor. -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusidén 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 an'u:u]o 2 d: la Ley n® 1.294/98 De Marcas.~ -

/ Que, pur\lp expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

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

ipiladas en la le:y 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 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD) CONTRA RAMI KASSEM HANDOUS SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NINJA AUDIO&MUSIC Y
ETIQUETA, CLASE 35.

corresponde revocar el Dictamen n.® 254/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la
oposicion deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY
INDUSTRIES, LTD) contra RAMI KASSEM HANDOUS sobre oposicién al registro
de marca “NINJA AUDIO&MUSIC Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2341964
solicitada por RAMI KASSEM HANDOUS.

Articulo 2- RECHAZAR L solicitud de regisro de” la marca “NINJA
AUDIO&MUSIC Y ETIQUETA” clase 35, Exped.if:};: h® 2341964 solicitada por
\ n

RAMI KASSEM HANDOUS. //_H 7{ / /..
N

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

& Directora
w - Direccién Fi: Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIKPRO Y ETIQUETA"
CLASE 34,

19 FEB 2028

Asuncidn,

VISTO:

El expediente caratulado: YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ contra KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD sobre
oposicion al registro de marca “QUIKPRO Y ETIQUETA” clase 34 yj----r--esrreemmmmemmceees

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “QUIKPRO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 34, en base a la solicitada con anterioridad KICK clase 34,

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 registra de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusivo misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien lesinpe sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
i inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

s en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

\/\'—/ Pigina 1 de 4




GOBIERNQpgr | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY  iNreircroar

Resolucién D.AM.L n, ° _ﬂ_fLﬂ 1 zl

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIKPRO Y ETIQUETA”
CLASE 34.

-

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

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

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

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

marca base de oposicién KICK se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

erés delsolicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

s hechos ﬂﬁgadm por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

precesal, .f

_ﬁ?f "‘“‘x;,(_/j{\ | /\/

-”’,l" |-.\\':
\/
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIKPRO Y ETIQUETA”
CLASE 34.

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

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

solicitada para su registro. _

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

ue, en consecuencia, v conforme a lo previsto en la normativa vi ente, se procede a
s e

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 podnd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacidn, 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 signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”.

Que, Ifu;:-r lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

Direccion cunsn:lefa que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

nﬁqhd:s en la|Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIKPRO Y ETIQUETA"
CLASE 34,

corresponde confirmar el Dictamen n.” 11/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

opaosicién deducida por corresponder asi en derecho.--————-vemee-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por YAMIL
ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LOPEZ
contra KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD sobre oposicion al registro de
marca "QUIKPRO Y ETIQUETA” clase 34, Expediente n® 2487932 solicitada por
KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de fd marca, “QUIKPRO Y
ETIQUETA” clase 34, Expediente n® 245?932,763]::itada por"\iKARDINEL
INDUSTRIES (M) SDN BHD. L\ *

- —
Articulo 3-  NOTIFIQUESE por cédula. —/.- f( / poremeeeeeaeect

[
[
l\ Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIKPRO Y ETIQUETA”
CLASE 35.

Asuncién, 159 FEB 208
VISTO:

El expediente cararulado: YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ contra KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD sobre
oposicion al registro de marca “QUIKPRO Y ETIQUETA” clase 35 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “QUIKPRO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la solicitada con anterioridad KICK clase 34,

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

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

velando siempre por el interés general. wee

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

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

' Articule 15 ® .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

uien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
igno que p inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
quitra sea la clase E'n que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIKPRO 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, «-eeee-- -

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

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

marca base de oposicién KICK se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

prdcticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés d\kglu:ltame en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de/ los hechos 1egadns por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIKPRO Y ETIQUETA”
CLASE 35.

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

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

solicitada para su registro,—--—- -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién 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 ¢l presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposicién. =

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Arx. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse come marcas los signos gue constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piblico, que pertenece a wn 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 signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”.

'\-\.

Que, Pﬂf‘ﬂk expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

-i‘é‘n considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIKPRO Y ETIQUETA”
CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 12/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicidn 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 YAMIL
ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LOPEZ
contra KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD sobre oposicién al registro de
marca “QUIKPRO Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2487930 solicitada por
KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD.

Articulo 2.- RECHAZAR li solicitud de registro de/fa marca UIKPERQ Y

ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2487930 sglicitada por INAL
INDUSTRIES (M) SDN BHD. - /7/</ W /
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. | J -

- i

ADIYI ALVARE

Directora

. Direcciop de Asuntos Marcarios Litigiosos

15
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LA PAPELERA DEL PLATA S.A. CONTRA GRUPO
BELMAC S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ACUARELA,
CLASE 01.

Asuncién, 10 FEB 9006

VISTO:
El expediente caratulado: LA PAPELER A DEL PLATA S.A. contra GRUPO BELMAC
5.A. sobre oposicién al registro de marca “ACUARELA” clase 01, y; e
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “ACUARELA”,
solicitada para la clase 01, sobre la base del registro de la marca ACUARELA clase 16, por lo que

corresponde determinar si las marcas son o no confundibles. rrmns

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 pmhibitiun:s que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. --—--oeeeeeee =

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, ~————

atro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
cuﬂﬁ‘u'\:m seala clmﬁ:n que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
S

/
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LA PAPELERA DEL PLATA S.A. CONTRA GRUPO
BELMAC S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ACUARELA,
CLASE 01.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado

ACUARELA solicitada en clase 01 y la registrada ACUARELA en clase 16.-

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la biisqueda en el sistema informdtico de
marcas tenemos que la solicitud de registro, ACUARELA pretende proteger productos de la
clase 01 especificamente: “Exclusivamente edulcorantes artificiales”; mientras que la marca
registrada "“ACUARELA” proteger productos de la clase 16, especificamente: “tados”, tales como:
“Papel y carton; productos de imprenta; material de encuadernacion; fotografias; articulos de
papeleria y articulos de oficina, excepto mucebles; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para wso
doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instruccion y material
diddctico; hojas, peliculas y bolsas de materias pldsticas para embalar y empaguetar; caracteres de

imprenta, clichés de imprenta.”. Con esta comparacién vemos que existe una diferencia respecto a
la cobertura de productos ofrecidos por las marcas en pugna. -

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 ﬂpﬁdﬁmr la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende
obtener pmtocq\ldn siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés, Este
~sistema implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o servicios que

: snhgue cada clas, lo cual evita una proteccién automitica en clases distintas a la registrada. -

\
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LA PAPELERA DEL PLATA S.A. CONTRA GRUPO
BELMAC S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ACUARELA,
CLASE 01.

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

del consumidor promedio en el mercado de referencia.

Que, ahondando aiin mds en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo claras
diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto,
no se requicre entrar a analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundirdn si ambas mareas llegan a coexistir en el mercado™

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

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

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

znfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluve gue no existe ri go aleuno de

o que elimi ier posibili confli o,

Que, ademis es importante mencionar que el solicitante en su escrito de contestacién
manifiesta: “Mi mandante es LEGITIMA PROPIETARIA de la marca “ACUARELA" que se
bailan registradas en las dlases citadas mds abajo; la existencia y vigencia de las mismas pucden ser
fehacientemente cgmprobada en la base de datos de esta dependencia, contando ast con derecho de
PROPIEDAD Y 'E:Q‘S‘D EXCLUSIVO; por lo que la solicitud en la dase 01 y 05, serfan una

A
/ {MGBl{ZH., Carmelo.
/|

| |

i F: \
ﬁ |
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LA PAPELERA DEL PLATA S.A. CONTRA GRUPO
BELMAC S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ACUARELA,
CLASE 01.

ampliacion de los productos a ser protegidos por la citada marca”. Tales afirmaciones se
comprueban en la etapa probatoria.-—-

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

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

entre las mismas. =

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacidn, tradwccion,
transliteracin o transcripcidn 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 asociacin con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo™. -

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 redne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n® 95/2025 de la jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugara
la oposicién deducida por corresponder asf en derecho.-—- -

Por tanto,
\ LA DIRE RA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
ACCION DEDUCIDA POR LA PAPELERA DEL PLATA S.A. CONTRA GRUPO
BELMAC S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ACUARELA,
CLASE 01.

Resolucién D.AMLn.° '

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
LA PAPELERA DEL PLATA S.A. contra GRUPO BELMAC $.A. sobre oposicién al
registro de marca “ACUARELA” clase 01, Expediente n® 2346304, solicitada por
GRUPO BELMAC S.A -

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la s 1ci;ud de gistro de la
marca "ACUARELA” clase 01, Expediente n® 2346304, /solicitada por \GRUPO
BELMAC S.A. 4 : j

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

A HE] G
Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EUROFARMA CLONOTEN” CLASE

05.
Asuncién, 10 FE 18
VISTO:
El expediente caratulado: DALLAS S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A.
sobre oposicién al registro de marca “EUROFARMA CLONOTEN? clase 05 yjrereesereseensaccec.

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
“EUROFARMA CLONOTEN?", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca
CLONOTEN clase 05, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o
no confundibles.

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

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

velando siempre por el interds general. - -

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

" Articulo 15 ® .- El registro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

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

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

ofro signo que'pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
l ualquiera sea l%]as: 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 DALLAS 5.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EUROFARMA CLONOTEN” CLASE
05.

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

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

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. tat

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “EUROFARMA
CLONOTEN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion CLONOTEN se percibe que entre las mismas existen clementos 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 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, el solicitante no contests 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 desvirmé 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
P P P

procesal. --
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EUROFARMA CLONOTEN” CLASE
05.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacidn/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del artfculo 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 que comstituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive 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
confusion o un viesgo de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”.

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

Difeccién considera\gue la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

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

Pigina3de 4



GDHIERNGD.EL DI_III-.{'.L]E'.'!H MATTIONAL
PARAGUAY | bersiecront

Resolucién D.A.M.L n. ° N1 1 ?
L *) h i

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “EUROFARMA CLONOTEN” CLASE

corresponde confirmar el Dicramen n.” 27/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

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 accion deducida por
DALLAS 5.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposicidn al registro de
marca “EUROFARMA CLONOTEN? clase 05, Expediente n® 2280785 solicitada por
EUROFARMA PARAGUAY S.A.

CLONOTEN" clase 05, prcdlcnt: n® 2280785 por EURDFARMA

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de irca “EUROFARMA
soli da
PARAGUAY S.A.

----- ramaa

‘L
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. 7. %K }

'Directora

N2 Direccién de'Asuntos Marcarios Litigiosos

L
\I
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIK Y ETIQUETA” CLASE
35.

Asuncidn,
VISTO: 1 ':_J FEB LU£n
El expediente cararulado: YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ contra KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD sobre
oposicion al registro de marca “QUIK Y ETIQUETA” clase 35 y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “QUIK Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la solicitada con anterioridad KICK clase 34,

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 marea, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

" Articulo 15 ° .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 2 su titular el derecho al uso
exclusivo.de la m'ii'qaz 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 v al uso de cualquier
otra/signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los productos o servicios
. II.L}Q%(E 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 YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIK Y ETIQUETA” CLASE
35.

limitaciones a2 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
oposicin; 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 “QUIK Y
ETIQUETA”" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposicion KICK 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 Direccion considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para ¢l 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. 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
oposicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un dmyﬁf_é?&ﬂ licitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
de J6s hechos dos por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

/ pr césg}. ] e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIK Y ETIQUETA” CLASE
35.

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

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

solicitada para su registro.

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

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 gue constituyan wna reproduccidn imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o simslar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, 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, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signa”. =

o
ue, por lo'expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
Direcgidn considera qu la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
Iﬁlti Ia% en la Ley In® 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 YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIK Y ETIQUETA” CLASE
35.

corresponde confirmar el Dictamen n.” 13/26, 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 YAMIL
ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LOPEZ
contra KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD sobre oposicién al registro de
marca "QUIK Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2487891 solicitada por
KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de marca “'QUIK Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2487891 iciggda por KARDINAL
INDUSTRIES (M) SDN BHD. ~ ]

Articulo 3.  NOTIFIQUESE por cédula, /- _7< / ) /

ALVAREN AREZ
Directora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIK Y ETIQUETA” CLASE
34.

Asuncion, ‘] 0 FEE- ED?E-
VISTO:
El expediente caratulado: YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,

RENATO AMIGO LOPEZ contra KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD sobre
oposicion al registro de marca “QUIK Y ETIQUETA” clase 34 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven opasiciones contra la solicitud de registro de la marca “QUIK Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 34, en base a la solicitada con anterioridad KICK clase 34,

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 Ia ley regulatoria,
velando siempre por el interés general. -es

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

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

' Articulo.35™ >El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
iva de la misn‘il%: cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

quien lesione stis derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
o que pueda influcir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIK Y ETIQUETA” CLASE
34,

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite y la
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 “QUIK Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién KICK se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicion dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
o refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIK Y ETIQUETA” CLASE
34,

ue, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga
pucsto, g

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptirud 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 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 prucede a

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

interds en sustentar la oposicidn. -

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

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

/Que,

iregtion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
i ula\liu en la

-~

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

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 YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “QUIK Y ETIQUETA” CLASE
34.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 14/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar ala
oposicion deducida por corresponder asf en derecho, -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por YAMIL
ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LOPEZ
contra KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD sobre oposicién al registro de
marca “QUIK Y ETIQUETA” clase 34, Expediente n® 2487901 solicitada por
KARDINAL INDUSTRIES (M) SDN BHD.---- - -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de-Ta macca “QUIK Y
ETIQUETA" clase 34, Expediente n°® 2487901 ititada  por KARDINAL
INDUSTRIES (M) SDN BHD. S - -.

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

3 : Directora =
S, Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
el
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA PROQUIMUR S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUTOR PROQUIMUR, CLASE
05.

4

+ .'] FEb
Asuncidn, 1§ Fed

r_ Ui

VISTO:

El expediente caratulado: FARMACO S.A. contra PROQUIMUR §.A. sobre oposicién
al registro de la marca AUTOR PROQUIMUR clase 05, y.—- -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca AUTOR
PROQUIMUR, solicitada para la clase 05, en base a la marca ATOR en la clase 05 por lo que

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

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

vel:ndn sir.mpﬂ: por el interés gl!l'IET:I]. =

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

y 4 ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ucir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA PROQUIMUR S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUTOR PROQUIMUR, CLASE
05.

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

marca previstas en la Ley de Marcas. =

Que, al realizar el andlisis de las denominaciones en pugna AUTOR PROQUIMUR vs.

TOR debe tenerse pres el mismo sea reali una vision de conjun D €5

membraciones

la ion de una de lag mar asociada con | a. En ese orden de ideas, si bien es
cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en comiin, no es menos cierto

que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. -

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

mismao. S

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “ATOR” (registrada) y la marca
"AUTOR PROQUIMUR? (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las

O CONSIdera que la marca A

L]
L PROQUIMUR 15U CONjUNto No es
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA PROQUIMUR S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUTOR PROQUIMUR, CLASE
05.

exista una confusion entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente

entre las mismas: i =2

AUTOR PROQUIMUR

Solicitud

ATOR

Oposicién

Que, haciendo un anilisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en

pugna "AUTOR PROQUIMUR? (solicitante) vs “ATOR” (oponente) por mds que compartan

abra en comiin; no se | la misma manera uede notar al cotejar di

marcas, por ende, tampoco tendrin pronunciacién semejante. Analizando la marca como un

todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algiin riesgo
de confusién. . = _—

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al

momento de la _compra es ¢l criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

¢ obtiehe de una aprehension espontinea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA PROQUIMUR S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUTOR PROQUIMUR, CLASE
05.

Que, de la contrastacién de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen

clementos diferentes entre sf en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad.——-----—-

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

gmﬁm"“. = g

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

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

tienen elementos que las hacen diferentes, ademis de considerar que la existencia de partes

comun constituye un impedi to para el registro d nueva marci, siem ta
incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. e

Que, por tltimo cabe sefialar que la marca solicitada, AUTOR PROQUIMUR, constituye
parte de su nombre comercial que goza de proteccién legal, conforme a lo establecido en la Ley
de Marcas, especificamente en su Titulo II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas
situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Artioulo 72 establece que: “El nombre comercial
podrd estar constituido por la designacidn, el nombre del comerciante, la razin social o
denominacion social adoptada, la ensehia o la sigla wsada legalmente en relaciin a una
determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta

ley". e ——

D\ Ferndndez Noyoa - 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 FARMACO S.A. CONTRA PROQUIMUR S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUTOR PROQUIMUR, CLASE
05.

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

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

de una marea.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 54/25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derechio. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

6 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA PROQUIMUR S.A. SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA AUTOR PROQUIMUR, CLASE
05.

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

marca AUTOR PROQUIMUR clase 05, Expedmnte n’ 1?#393\;0I1c1t1d1 por
PROQUIMUR §5.A.—--eeeerencn

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIOGEN MA INC., CONTRA ANA MARIA SAEZ BRITEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOGEN MEDICINA DE
PRECISION PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35,

Asuncidn,

.....

VISTO:

El expediente cararulado: BIOGEN MA INC., contra ANA MARIA SAEZ BRITEZ
sobre oposicién al registro de marca “BIOGEN MEDICINA DE PRECISION PARAGUAY Y
ETIQUETA” clase 35, y; .

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “BIOGEN
MEDICINA DE PRECISION PARAGUAY Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base
a la marca “BIOGEN?” clase 05, 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. 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

" Articule 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 brganos 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 BIOGEN MA INC., CONTRA ANA MARIA SAFZ BRITEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOGEN MEDICINA DE
PRECISION PARAGUAY 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 constiruir una marca. - ==

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-- -

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIOGEN MEDICINA DE PRECISION
PARAGUAY Y ETIQUETA (solicitada) y BIOGEN (oponente), se advierte que la primera
reproduce de manera total y relevante la estructura de la segunda. Si bien el andlisis comparativo
puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de
propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y

nacionales de proteccién marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias

relevantes para considerar una posible coexistencia. -

Que, el solicitante BIOGEN MEDICINA DE PRECISION PARAGUAY Y
ETIQUETA pretende el registro para servicios comprendidos en la clase 35, especificamente:
“Importaciin, exportacidn, venta y comercializacidn de productos farmaccuticos, quimicos y
medicinales”. Por su parte, el oponente BIOGEN protege produtos de la clase 05, tales como:
“todos” consistentes en: “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario;
productos bigiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o

veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos,

rrresrerarrRassEna
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIOGEN MA INC., CONTRA ANA MARIA SAEZ BRITEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOGEN MEDICINA DE
PRECISION PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "BIOGEN MEDICINA DE
PRECISION PARAGUAY Y ETIQUETA" y la oposicién "BIOGEN", lo que conlleva un alto
riesgo de confusién en el piblico consumidor. Esta confusién puede manifestarse de manera
directa, al llevar a los consumidores a identificar erréneamente un producto por otro, o
indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan productos que provienen de un mismo

origen empresarial o que se encuentran vinculades econdmicamente. --

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo se manifiesta en el
plano visual, fonético y conceptual, sino que también es susceptible de generar una asociacién
indebida en la mente del consumidor respecto del origen empresarial de los productos y
servicios. Ello vulnera uno de los principios rectores del derecho marcario: la proteccién al
consumidor frente al riesgo de confusién. En efecto, la doctrina reconoce que el sistema
marcario tiene una doble finalidad: por un lado, salvaguardar los derechos del titular de la marca
registrada, y por otro, preservar la buena fe en el mercado, evitando que el consumidor sea

inducido a error (Bercovitz, 1996). s =

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
BIOGEN MEDICINA DE PRECISION PARAGUAY Y ETIQUETA y BIOGEN e¢n el

mercado afectaria negativamente la funcién distintiva de la marca oponente. -

Que, en\razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el

E_/\_//" Pigina3de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIOGEN MA INC., CONTRA ANA MARIA SAEZ BRITEZ
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOGEN MEDICINA DE
PRECISION PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.

ademds debemos tener presente que kas marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
productos/ servicios relacionados, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada
procedente.—------- -

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
BIOGEN MEDICINA DE PRECISION PARAGUAY Y ETIQUETA y BIOGEN en el
mercado afectaria negativamente la funcién distintiva de la marca oponente,--

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

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

confirmar el Dictamen n.* 24/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

sicidn dedl.}i{‘la por corresponder asi en derecho.---—-ereeeeeee- -
\\ \

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIOGEN MA INC, CONTRA ANA MARIA SAEZ BRITEZ

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIOGEN MEDICINA DE
PRECISION PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIOGEN MA INC.,, contra ANA MARIA SAEZ BRITEZ sobre oposicién al registro
de marca “BIOGEN MEDICINA DE PRECISION PARAGUAY Y ETIQUETA” clase
35, Expediente n® 2465472 solicitada por ANA MARIA SAEZ BRITEZ. -—-—-e-ceeeev -

MEDICINA DE PRECISION PARAGUAY Y ETI U_ET clase 35, Expediente n°

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de ir‘nu\% “BIOGEN
2465472 solicitada por ANA MARIA SAEZ B

R.ITEz
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /7( ~ it

e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARIA SELVA ROJAS DE BURT CONTRA CYNTHIA
CAROLINA LOVERA DE GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “ARTE EN CASA VILLARRICA Y LOGO” CLASE
35.

Asuncién, 15 FEB 2070

&L

VISTO:

El expediente caratulado: MARIA SELVA ROJAS DE BURT contra CYNTHIA
CAROLINA LOVERA DE GOMEZ sobre oposicién al registro de marca “ARTE EN CASA
VILLARRICA Y LOGO” clase 35 y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “ARTE EN
CASA VILLARRICA Y LOGO”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca

ARTEKASA 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

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
grT0 siEmo que pueda inddcir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARIA SELVA ROJAS DE BURT CONTRA CYNTHIA
CAROLINA LOVERA DE GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA  “ARTE EN CASA VILLARRICA Y LOGO” CLASE
35.

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

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada “ARTE EN CASA
VILLARRICA Y LOGO” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente
confundible con la marca base de oposicién ARTEKASA se percibe que entre las mismas existen
clementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual ¥

conceptual. - -

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, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicidén 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 defe

fcion. Esto refyerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
dfm}\crés del soliditante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

iempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARIA SELVA ROJAS DE BURT CONTRA CYNTHIA
CAROLINA LOVERA DE GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA  “ARTE EN CASA VILLARRICA Y LOGO” CLASE
35.

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 aptirud de la marca

solicitada para su registro. i =

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

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

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

interés en sustentar la oposicidn. 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 una reproduceion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

idn de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se

el J;:gna”. =
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SFE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MARIA SELVA ROJAS DE BURT CONTRA CYNTHIA
CAROLINA LOVERA DE GOMEZ SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA

MARCA  “ARTE EN CASA VILLARRICA Y LOGO” CLASE
35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 02/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugarala

opesicion deducida por corresponder asi en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
MARIA SELVA ROJAS DE BURT contra CYNTHIA CAROLINA LOVERA DE
GOMEZ sobre oposicién al registro de marca “ARTE EN CASA VILLARRICA Y

LOGO” clase 35, Expediente n® 1338936 solicitada por CYNTHIA CAROLINA
LOVERA DE GOMEZ. o e S S

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de ;2.6 “ARTE EN CASA
™

VILLARRICA Y LOGO” clase 35, Expediente n® 13389  solicitada por CYNTHIA
CAROLINA LOVERA DE GOMEZ. S

\
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. - r“'_7< / ' _____________

T

Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO BELMAC S.A. CONTRA ACUARFLA PARAGUAY EAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ACUARELA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Asuncién, 10 rrp aa
P9 oTEe 2078
VISTO:
El expediente caratulado: GRUPO BELMAC S.A. contra ACUARELA PARAGUAY

EAS sobre oposicién al registro de marca "ACUARELA Y ETIQUETA” clase 35, y;erreseemee-eem- -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “ACUARELA Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca “ACUARELA” clase 30, por lo que
corresponde  a  esta  Direccién  determinar  si las  marcas son e no

confundibles. - -

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

velando siempre por el interés general. -

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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otrg’ signo quepueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
;?lgxlqui:ra sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.

|

Y

7]
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO BELMAC S.A. CONTRA ACUARELA PARAGUAY EAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ACUARELA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

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, —---— 5

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.—————cceceecee

Que, al realizar el cotejo entre las marcas ACUARELA Y ETIQUETA (solicitada) y
ACUARELA (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la
estructura de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los elementos
individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es ¢l examen de
conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién marcaria,
viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible

coexistencia.- - s

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "ACUARELA Y ETIQUETA" y la
oposicién "ACUARELA", lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el piiblico consumidor.
Esta confusién puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar
erréneamente un producto por otro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan

productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados

econdmicamente, ——-------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR GRUPO BELMAC S.A. CONTRA ACUARELA PARAGUAY EAS
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ACUARELA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar

el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
ACUARELA Y ETIQUETA y ACUARELA en el mercado afectaria negativamente la funcién
distintiva de la marca 0ponente, -~ e -

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que Las marcas em cuestion tienen por finalidad distinguir
productos/ servicios relacionados, lo que nos da la pauta que la oposicion sea declarada
procedente. -

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
ACUARELA Y ETIQUETA y ACUARELA en el mercado afectarfa negativamente la funcién

distintiva de la marca oponente. T

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

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

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

se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
y n® 1.294/98 De Marcas.-
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Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 23/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
GRUPO BELMAC S.A. contra ACUARELA PARAGUAY EAS sobre oposicién al
registro de marca "“ACUARELA Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 24103604
solicitada por ACUARELA PAR AGUAY EAS. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca UARELA Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n°® 24103604 itada por UARELA
PARAGUAY EAS.~-

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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