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Resolución D.A.M.L n. " CIfiCI
POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ABG.ROCKPORT LLC. A DELA\TARE LIMITED LIABILITY
COMPANY CONTRA FIDELINO DIAZ ENRIqUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL
REGTSTRO DE LA MARCA'ROCKSPORT y ETIQT,JETtr CLASE 25.__-_-_

Asuncir5n, 0tAGo ?rJ]i|
VISTO:

El expediente caratulado: ABG-ROCKPORI LLC. A DELAWARE LIMITED
LIABILITY COMPANY CONTKA FIDELINO DIAZ ENRIQUEZ sobre oposición al

registro de marca "ROCKSPORT YEXQUETi{" clase 25

7$2

o
, 1 r"""'

CONSIDERANDO:

Qo., se Promueven oposiciones contre la solicitud de registro de la marca

"ROCKSPORT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al regisrro de la marca

ROCKPORI en la clase 25 respectivamente, por lo que corresponde a esra Dirección

detérminar si las marcas son o no confundibles.--------------

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

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marce, se debe considerar que

el inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

general.

el Art. 1 de la Ley n" 1.294/98,las marcas son signos que sirven

servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

restriqg:iones para el registro de una marca; es decir, dichas

de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tiruIer el derecho al uso
de la misme ante los órgenós jurisüccionales las acciones y medidas que corresponden

quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse aI registro y al uso de cualquier
que pueda inducir directa o indirectamente a confirsión o asociación entre los productos o seryicios
sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Que, tal
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Resohíiión D.A.M.L n. "

POR LII CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR ABG-ROCKPORT LLC. A DELAWARE LIMITED LIABILITY
COMPANY CONTRA FIDELINO DIAZ ENRIqI.'EZ SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE rll MARCA *ROCKSPORT y ETIQUETf CLI\SE 25.__*__

limitaciones a la hora de considerar la viebilidad del registro marcario se encuenrran para

precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho e constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atenüendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa realizer el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denmo de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicirada "ROCKSPORI Y
ETIQUETA' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
ma;rce base de oposición ROCKPORI, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen prácticamente idénticas .r, loJpl"nos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esra Dirección considera que la merce

solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como Ia fuerzedistintiva,

.ro*d"d, especialidad y originalidad requisitos inüspensables para el registro de una maÍce. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el uaslado de la oposición dentro del

plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldla en este contexto implica que, al no heber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la

refuerza la legitimid¿d del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

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

por la parte contrari4 tel como lo dispone la normativahechos
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Resolución D.A.M.L n.' 762
POR LIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT AcCIÓN
DEDUCIDA POR ABG-ROCKPORT LLC. A DELIIWARE LIMITED LIABILITY
COMPANY CONTRA FIDELINO DIAZ ENRIqUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL
REGTSTRO DE llt MARCA .ROCKSPORT y ETIQT.JETf CIIISE 25._-___

Qr., de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorge

validez a los argumentos de l, oporát., sino que también refuerzala falu de aptitud de la marca

solicitada para su registro.---

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de regisrro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 dela,Ley n" L.294/95 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 Ia falta de

interés en susrentar la oposición

Que, en td 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 establec e: "No podrá
regtstrarse c07no rnarcas los signos que constitayan ana reproducción imitación, traduccirin,

transliteración o transcripción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sector Pertinente del plblico, qae pertenece A an tercerl, cualesquiera que sean los

prodactos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su aso 1t registrofuesen susceptibles de cailsar

confusión o un nesgo de asociacidn con ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilución de su fuena distintiua, cualquiera sea la rnanera o rnedio por el cual se

el signo".----

e
a

¿^

y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esta

r la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibidvas de registro

n" 1.294/98 y no reúne los requisitos pera su registro, por lo que

Que, por lo

considera

en la
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Resolución D.A.M.L n.'

POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR ABG-ROCKPORT LLC. A DELAVARE LIMITED LIABILITY
COMPAI{Y CONTRA FIDELINO DIAZ ENRIQUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA.ROCKSPORT y ETIqLJETtr CLASE 25._____

corresponde confirmar el Dictamen n." 240/24, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
ABG-ROCKPORT LLC. A DELAWARE LIMITED LIABILITY CoMpANy conrra
FIDELINO DIAZ ENRlQuEZsobreoposición al registro de marca "ROCKSPORT Y
ETIQUETIt'' clase 25, Expediente n" 2438993 solicitada por FIDELINO DIAZ
ENzuQUEZ.------------

Artlcalo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
ETIQUETIf' clar,e 25, Expediente n" 2438993
ENzu

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Asuntos

000 7ü2

o

o

Y
FIDELINO
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Resolución D.A.M.L n.' 0ü
POR LII CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR ABG-ROCKPORT LLC. A DELITWARE LIMITED LIABILITY
COMPANY CONTRA FIDELINO DTAZ ENRIQI,JEZ SOBRE OPOSICIÓN AL
REGTSTRO DE LA MARCA *ROCKSPORT y ETTQLTETf CLASE 3

Asunción, 0l¿cc 2A25

VISTO:

El expediente caratulado:^áBG-ROCKPORT LLC. A DELA§IARE LIMITED
LIABILITY COMPANY CONTRA FIDELINO DIAZ ENzuQUEZ sobre oposición al

registro de marca'ROCKSPORI YETIQUETIt'' clase 35,

7$3

O
I r--""'

CONSIDERANDO:

Qr., se Promueven oposiciones contra la. solicirud de registro de la marce,

"ROCKSPORT Y EXQUETA', solicitada para la clase 35, en b¿se al registro de la merca

ROCKPORT en Ia clase 25 respectivamente, por lo que corresponde a esra Dirección
determinar si las marcas son o no confundibles.--------------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esra dependencia administrativa, al

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

el inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

general

el Art. 1 de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

restricciones pare el registro de una merca; es decir, dichas

rlo 1 EI de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede asu tin¡larel derecho al uso
de la ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquiercontra

otro ue pueda inducir directa o indirectamente a confi¡sión o asociación enre los productos o servicios
cualquiera la cl¿se en que figu.ren, siempre que rengan rel¿ción entre ellos

por el

se

como
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Resolución D.AM.L n.' ü763
POR LIT CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ABG-ROCKPORT LLC. A DEU\\TARE LIMITED LIABILITY
COMPANY CONTRA FIDELINO DIAZ ENRIQUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL
REGI§TRO DE Ilt MARCA .ROCKSPORI y ETIqUETA" CLIISE 35.___-__-_-_

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vfidos como el derecho a constituir una merca.

Que, en ese orden de ideas, y atenüendo a la defensa del inrerés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administretive reelizr- el análisis de la solicitud en uámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuad¡a dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ROCKSPORI Y
ETIQUETIf' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposición ROCKPORI, se percibe que entre las mismas exisren elemenros que las

hacen prácticamenre idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.-

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

solicitada no reúne las conüciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerzadistinriva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del

plazo legal estipulado, lo que derivó en le declaración de su rebeldía, conforme ¿ lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldla en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumenros planteados en Ia

oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la perce oponente y evidencia

en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad

por la parte contraria, tal como Io dispone la normativa

un solicitante

o

hechos
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Resolución D.A.M.L n.' CI007$5
PoR II\ CUAL sE DECIIIRA PRoCEDENTT Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓu
DEDUCIDA POR ABG-ROCKPORT LLC. A DELAV'ARE LIMITED LTABILITY
CoMpANY coNTRA FIDELINo DIAz ENRIQUEZ soBRE oposlc¡ÓN AL
REGISTRO DE Ll\ MARCA .ROCKSPORT y ETIqUETA' CII\SE 35.-----_-___

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga

vilidez a los argumentos de la oponente, sino que también refaerzala falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.---

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2delel.ey n" L.294/98De

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 susrentar la oposición

Que, en td contexto queda comprobado que Ia solicitud presentada se halla incursa en

la prohibiciones establecidas en el Art.2 inc. (g) de laLeydeMarcasqueestablece:"Nopodrá

registrarse czrno rnarcas los signos que constituyan unA reproduccidn imitacirín, traducción,

transliteración o transcripción total o4arcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoiamente

conocido en el sector pertinente del público, qae ?ertenece a iln tercero, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los qae se aplt4ue el signo, cuando su uso 1 regisffofuesen susceptibles de causar

cortfusión o un riesgo de asociacidn con ese tercerl, o signif.que iln aprolecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucitin de su fuena distintiua, cualquiera sea la rnanera o medio por el cual se

babiese becbo conocido el 'ttirgno

y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

la marca solicitade se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

L.294/98 y no reúne los requisitos pera su regisrro, por lo que

o

Que, porlo

considera

en la Ley
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Resolución D.A.M.L n.'

POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ABG-ROCKPORI LLC. A DELAW'ARE LIMITED LIABILITY
coMpANy coNTRA FTDELTNO DIAZ ENRTqUEZ SOBRE OpOSrCróN AL
REGTSTRO DE LA MARCA *ROCKSPORT y ETIQLJETf CLASE 35

corresponde confirmar el Dictamen n." 241/24, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo l.- DECTARáñ. procedente y hacer lugar a la acción deducida por
ABG-ROCKPORI LLC. A DEIAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY conüa
FIDELINO DIAZ ENRIqUEZsobreoposición al registro de marca *ROCKSPORT Y
ETIQUETA" clase 35, Expediente n' 2439024 solicitada por FIDELINO DIAZ
ENRTQUE Z. - - - - -- - -- - --

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro RIY
ETIQUETIt'' clase 35, Expediente ¡' 243g024 DIAZ

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos

rrR,

FID

I

Ii;S

\\i\'liiiili
r/c'Grai

Cl9.
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Resolución D.A.M.L n.'

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR TITBORATORIOS MONSERRAT Y ECIIUR S.A.
CONTRA MATHER COMPANY S.R-L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT
MARCA'ACXION", CIIISE

Asunción, 01400 20Zi

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A. conrra

MATHER COMPANY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca, ACXION clase 05,

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de regisrro de la marca ACXION
solicitada para la clase 05, en base ala marca ACTIUM en le clase 03, por lo que corresponde a

esta Dirección determinar si las marces son o no confundibles.--------------

las atribuciones otorgadas por Ia leyl a esta dependencia administrativa, al

oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

0n ü7 fi lr

a

t:'i.

general.

a lo el Alt. 1 de la Ley n' 1.294/98,las marcas son signos que sirven

o servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia

de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tituler el derecho al uso
de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda inducir directa o indirectamente a confi.¡sión o asociación enre los productos o servicios
see la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

l5'.- El

otro

de enzlizer

por el

en

no se
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Resolución D.A.M.L n. " 7 6lr
POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR LIIBORATORIOS MONSERRAT Y ECLIIIR S.A.
CONTRA MATIIER COMPANY S.R.L. §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRo DE II\
MARCA *ACXION", CLI\SE

legislación marcaria, ciertas restrilciones para el registro de una marca; es decir, dichas

limitaciones a Ia hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrren pere.

precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marce.-

Que, en ese orden de ideas, y atenüendo a la defensa del interés del público consumido¡

corresponde a esm instancia administrative reelizar el análisis de la solicitud en rámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en conrroversia podemos

notar que la marca solicitada ACXION y la marca oponenre ACTIUM gramaticalmenre al

primer golpe de vista las marcas están expresad¿s de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, entre las marcas en pugna: ACIXIION (solicitada) vs. AC/TI/UM (oponente), en

conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonédcas y
conceptuales, lo que es esencial par:-evitar malentendidos en la inteqpretación y aplicación de

ambas denominaciones. Resalhr esms distinciones permite una utilización más adecuada y

específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y
efectiva tento a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

ypodrán coexistir pacíficamente en el mercado.--,

o
son

son apreciables tanto gráfrca, o auditivamenre, ral como enseñe la

marc¿ria alreilizer el enálisis de marcas para determinar una eventualy la jurisp
Que, las

o
.!:()
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Resolución D.A.M.L n. o 0007 6 {r

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR LITBORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A.
CONTRA MAIHER COMPANY S.R-L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA "ACXION", CLASE

posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su

eqniunto y no por sus elementos aislados.

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

fonéticos, esta similitud no alcanz afi nivel que pueda generar confusión en el público

consumidor

Qrr., "l reelizer el esrudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su

coniunto. sin artificiales desmembraciones. de forma sucesiva y no simultánea y. el resultado que

arroie la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

parsibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión enrre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existenre entre las mismas.

' Qo., en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es

cierto que ese hecho no puede inducir aI consumidor a error o confusión. y en ningún momenro

podrán Lcerrear inconvenientes al público interesado puesto que tanro Ia solicitud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar le fuerza, diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marce registrada.-

Que, al profundizar en las diferencias entre ACXION (solicitada) vs. ACTIUM (oponente),

se las mismas son notables ranro desde el punro de vista gráfico como auditivo. La

o
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Resolución D.a.M.L ".'_0-1$S f $ 4
POR LII CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR TABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A.
CONTRA MATHER COMPANY S.RL. SOBR"E OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA "ACXION", CIIISE

elementos aislados. En este caso, las üferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas

son suficientes Para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general

claramente diferenciada

Que, Jorge Otamendi señala que: " La confusión de marcas debe analizarse en funcitín del
impacto general que la denorninación produce en el consumidor medio. Es tucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, la qae hs prefios o saf.jos cornunes a

uanas Tnarcas no son, en ?rinciPio, suf,cientes Para generar confusidn. El consurnidor tiene la
capacidad de discnrninar enffe signos qae, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes

dtferencias gruifcat fonéticas o conceptualel Bta capacidad es eEecialrnente releuante en la clase

05, donde el uso de prefios genéricos o descriptiuos es común en productos farmacéuticos. 7 por lo
tAnto, no debe limitarse el regtstro de nueuas marcas por la rnera coincidencia de estos elernentos."---

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

disdnguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presenre

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

artículo 2" dele Ley de marcas ne L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad especialidad y
originalidad

o
Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin

crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

necesarios para su regisrro, por lo que la oposición deducida deviene

te, corresponde confirmar el Dictamen n" 228/25 emitido por la

sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

al

.)

oá ' -- -' i:):

itlz
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Resolución D.A.M.L n.' 07 6lr
POR I,A CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR LITBORATORIOS MONSERRAT Y ECLIUR S.A.
CONTRA MATHER COMPANY §.R.L. SOBR.E OPOSICIÓN AL REGISTRo DE IIT
MARCA'ACXION", CII\SE

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
LABoRAToRros MONSERRAT Y ECIAIR s.A. contra MATHER coMpANy
S.R.L. sobre oposición al registro de la marca ACxIoN, clase 05, Expediente n"
2405 108 solicitada por MAIHER COMPANY S.

Artlcalo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de

m¿rca ACXION, clase 05, Expeüente no Z4OíLOB Por

de de la

COMPANY S.

Artlculo 3.- NOTIFfqLTESEpoT

Íe

Marcarios Litigiosos

o

o
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Resolución D.A.M.L n. o [I?$5
POR III CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ATK S.A. CONTRA CARVIC E.A.S. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'OFFIMAIE. TU OFI A I.JN CLICK Y
ETIQT.JETA (SLOGAN), CUISE o9-----

Asunción, 0 jÁ0ü lüli
VISTO:

El expediente caratulado: ATK S.A. contra CARVIC E.A.S. sobre oposición al registro

de la marca, OFFIMATE. TU oFI A LrN CLICK Y ETIeUETA (SLOGAN) clase 09,y.----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contre la solicitud de regisrro de la marca OFFIMAIE, TU
OFI A UN CLICK Y ETIQUETA (SLOCAN) solicitarde puala clase 09, en base a la marca

ATUOFI en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determiner si las marcas son o no

confundibles.

otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al

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

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

el Art. 1 de la Ley n" 1.294/98,las marcas son signos que sirven

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

t)t

;l:': l:

lo

une marce hecho de acuerdo con esm ley, concede asu ritularel derecho al uso
Ia misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al regisro y al uso de cualquier

pueda inducir ürecta o indirectamente a confi.¡sión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera l¿ clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

15".- El

de

contra

otro

el

la

en uso de las

no se
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Resolución D.A.M.L n. " üüyr5
POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ATK S.A. CONTRA CARVIC E.A.S. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *OFFIMATE. TU OFI A UN CLICK Y
ETIQT,JETA (SLOGAN), CUISE

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instencia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos

notar que la marca solicitada OFFIMAIE. TU OFI A LIN CLICK Y ETIQUETA (SLOGAN) y
la marca oPonente AIUOFI gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas

de diferentes maneras, lo que hacen una marcade üferencia entre las mismas.----

Que, conceptualmente, amb¿s marcas evocan ideas distintas; OFFIMAIE proyecta una
idenddad de marca más elaborada, con una connotación de servicio, moderno y digital (reforztda
por el slogan *Tn ofi a un clich",lo cual sugiere inmediarez, digitalización y asistencia virrual.
En cambio, ATUOFI puede entenderse como una referencia directa al ámbito de oficinas o

servicios dirigidos "a tu oficina", sin mayores elementos que permitan construir una identidad de

marca compleja o sofisticada. Que, además, la solicitada cilenta con el agregado de un slogan, lo
cual indiuidualidad y apecifcidad al signo, permiten sosrener que ambas pueden

en el mercado, sin que ello implique riesgo real de confusión para los

indebida enue las mismas.

o

a\. 'irl
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Resolución D.A.M.L n.' 00CI ?65
POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ATK S.A. CONTRA CARVIC E.A,S. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA 'OFFIMAI}. TU OFI A I.'N CLICK Y
ETIqUETA (SLOGAN), CLIISE

Que conforme a Ie doctrina marcaria y e la práctica administrativa, Ios signos que
incluyan elementos comunes de uso corriente, como "OFI", requieren una valoración menos

rigurosa cuando el resto de los elementos aporra suficiente distintividad. En este caso, el análisis

integral de los signos permite concluir que las diferencias superan ampliamente las similitudes.--

a Que, en el plano fonético, si bien ambas marcas comparren algunos elementos sonoros

comunes, como la partlcula "OFI", la estructura general y la pronunciación de l¿s palabras

difieren sustancialmen

Que, también cabe señalar que la marca solicitad¿ OFFIMATE. TU OFI A tIN CLICK
Y ETIQUETA (SLOGAN) cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original

que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u
otros asPectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y hega la diferencia con la marca del

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

o
fffftrtrffiffi&ffi -1..' I i,, :': 's

ATUOFI

- mixta Oposición - denominativa

;l

.41¿fcrli\¡s
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ResorríEiónD.a.M.L".'--&$Ü 7 6 5
POR LIT CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ATK S.A. CONTRA CARVIC E.A.S. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA .oFFIMATE. TU oFI A UN CLICK Y

r ETIQUETA (SLOGAN), CU§EO9----

Que, las diferencias son apreciables tanto grifice o auditivamente, ral como enseña la

doctrina y la jurisprudencia marcaria ilreelizar el análisis de marcas para determinar une evenrual

posibilidad de confusión enre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su

conjunto y no por sus elementos aislados

Que, al reelizar el estudio sobre l¿ posible coexistencia entre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su

coniunto. sin aftificiales desmembraciones. de forma sucesiva y no simuhánea y. el resultado que

arroie Ia visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

psibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunro vemos que en su conjunto
dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exisra una confusión entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferenci¿ exisrenre entre las mismas.

Que, al profundizar en las diferencias enrre OFFIMAIE. TU OFI A LrN CLICK Y
ETIqUETA (SLOGAN) (solicitada) vs. ATUOFI (oponente), se aprecia que las mismas son

notables tanto desde el punto de üsta grifrco como auditivo. La docrina y Ia jurisprudencia

marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalided. evaluando el impacto

coniunto que generan en los consumidores. y no a pertir de elementos aislados. En este caso, las

üferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier

confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada

Otamendi señd¿ que: "La confusión de rnarcas debe analizarse en función del

la denominacidn produce en el consurnidor rnedio. Es cracial considerar la
sin detenerse en elementos aislados, la qile los pref.jw o suf.jos cornilnes a

en principio, suf.cientes para generar confusidn. El consumidor tiene la

PágSna4 de 6
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Resolución D.A.M.L n. o 0ü0y$5
POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR ATK S.A. CONTRA CARVIC E.A.S. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA 'OFFIMATE. TU OFI A I.JN CLICK Y
ETTQT.TETA (SLOGAN), CLASE

capacidad de discriminar entre signot qile, dil.n cornpartiendo una raíz común, presentan suf.cientes

diferencias gnif.cas, fonéticas o concep-tuales." -- --- - --- --- ---

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

distinguible de l¿ marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que Ia presente

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de regisrro estipuladas el

¿rtículo T dele Ley de marcas ne L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

Que, esta Dirección consider¿ que la marce solicitada podrá coexistir pacíficamente sin

crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

elementos diferenciadores necesarios para su registrq por lo que la oposición deducid¿ deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n' 224/25 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.

Por tanto,
III DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

[rsurrr:
Artlculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por

contra CARVIC E.A.s. sobre oposición al regisrro de la marca OFFIMATE.
UN CLICK Y ETIQUETA (SLOGAN) clase 09, Expediente no 2432998
CARVIC

Pá,gSnaí de6
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ATK S.A. CONTRA CARVIC E.A.S. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA'OFFIMAIE. TU OFI A UN CLICK Y
ETIQT,JETA (SLO GAr{), C LlrsE

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de uámites de la de de la
marca OFFIMAIE TU OFI A LIN CLICK Y ETI (sLocAN), 09,
Expediente n" 2432998 solicitadapor CARVIC

Artlculo 3.- NOTIFÍQLIESE por cédula.

Marcarios Litigiosos

o

o
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ResoluciónD.a.M.L,'.'l)--&-Ü ? ü 6
POR LA CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A IIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR GUTIS TIDA CONTRA MATHER COMPANY S.R-L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\ MARCA'KURAL', CLI\SE O5.___---

Asunción,0iAG02025

VISTO:

El expediente caratulado: GUTIS LIDA contre MAIHER COMPANY S.R.L. sobre

oposición al registro de la marca, KURAL clase 05, fr------
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KURAL solicitada

pera la clase 05, en base a la marca NEURAL en la clase 05, por lo que corresponde a esta

Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

momento de znelizer la oposición a la solicirud de registro de una merca,se debe considerar que

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

general.

el A¡t. I de le Ley n' 1.294/98,las marcas son signos que sirven

o servieios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

para el registro de una marca; es decir, dichas

de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las ecciones y medidas que correspondan

quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse d registro y d uso de cualquier
que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
sea la clase en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

Página I de 5
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Resolución D.A.M.L n.'

POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR GUTIS I;IDA CONTRA MAII{ER COMPANY S.R.L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA .'KIU:RALD, CLASE O5._---__

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del regisrro marcario se encuenrran para

precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marce.-

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrative reelizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; 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 análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos

notar que la marca solicitada KURAI y la marca oponente NEURAL gramaticalmente al

primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada diferencia entre las mismas.-,--

Que, entre las marcas en pugna: KU/RAL (solicitada) vs. NEU/RAL (oponente), en

conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de

ambas denominaciones. Reseltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y
específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clarra y
efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfrca. o auditivamente, ral como enseña la

mercariealreaJizer el análisis de marcas para determinar una eventual

entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su

0ü üvü6

o

o
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Resolución D.A.M.L n.' 0üffi?66
POR IIT CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR GUTIS rIDA CONTRA MATHER COMPANY S.R.L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISIT.O DE IIT MARCA'KURAL" CLASE O5.--_-*-

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

fonéticos, esta similitud no alcanze un nivel que pueda generar confusión en el público

consumidor

Que, al reelizer el esrudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su

conjunto. sin artificiales desmembraciones. de forma sucesiva y no simultánea )r. el resultado que

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

Posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exisra una confusión entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista Ia üferencia existente entre las mismas.

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común. también es

cierto que ese hecho no puede inducir el consumidor a error o confusión. y en ningún momenro

podrán ec rÍea;Í inconvenientes al p.áblico interesado puesto que ranro la solicitud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar lefuerza diferenciadora demodo

suficiente como pera el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.-

Que, al profundizar en las diferencias entre KURAL (solicitada)vs. NEURAI (oponente),

se aprecia que las mismas son notebles tanto desde el punro de vista gráfrco como auditivo. La

doctrina v la iurisprudencia marcaria enseñan oue el análisis de marcas debe hacerse en su

totalidad. evaluando el imoecto coniunto que generan en los consumidores. y no a partir de

En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas

evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general

o
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ResoluciónD.A.M.L".' ff il il P $ 6
POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR GUTIS I.;IDA CONTRA MAIIIER COMPANY S.R.L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA'KURAL" CLASE O5.-__---

Que, en resumen es importante mencionar que la situación especial de los productos

comprendidos en la clase 05. Dichos productos, al tratarse de medicamenros cuyo consumo

rePercute en la salud humana, demandan la intervención de profesionales de la salud para su

prescripción. Por tanto, puesto que-lgs productos de la clase 05 se expiden bajo recera, por medio

de profesionales, no cebría, hablar de confusión entre productos a adquirirse. Asimismo, cabe

recalcar la minuciosa atención que presta el consumidor al adquirir cualquier producto

comprendido en la clase 05. Dicha condición especial de la clase elimina todo riesgo de

confusión.--

Que, Jorge Otamenü señda que " La confusión de rnarcas debe analizarse en funcidn del

impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la

totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, la que los prefijw o suf.jos cornanes A

uaias rnarcls n0 son, en PrinciPio, suficientes Para g€nerar confusidn. El consumidor tiene la
capacidad de discnminar entre signos qae, aan cotn?artiendo una raíz común, presentan suficientes

diferencias gráfcas, fonéticas o cnncePtuales. Bta capacidad es especialrnente releuante en la clase

05, donde el uso de pref.jos genéricos o descriptiuos es común en productos farmacéuticos. I por lo

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

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

discinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente

solicitud de registro no se helle inárrsa en las causales prohibirivas de registro estipuladas el

artículo 2' de le Ley de marcas ne 1.294/)8, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

Qo., Dirección considera que la merca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin

de al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

't:i i. ;

i;¡
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Resolución D.A.M.L n.' n mfl¡ vfr6
POR LA CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR GUTIS rIDA CONTRA MATHER COMPANY S.R.L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA "K[JRAL', CLASE O5.*-*___-

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 98/25 emirido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

Por tanto,
LA DIRECTORA Dg ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
GUTIS LTDA contra MATHER COMPANY S.R.L. sobre oposición al registro de la
marca KURAT, clase 05, Expediente n" 24108L3 solicitada por MAIHER COMPANY
S.R.

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de de la
marca KURAL, clase 05, Expediente n" 24L08L3
S

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédule.

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

MATHER

Página 5 de 5
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Resolución D.A.M.L n. o 0 CI767
POR LII CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA MATHER COMPANY S.R.L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA'CALCAP', CII\SE O5.-_----

Asunción, 01AG¡Z1li
YISTO:

El expediente caratulado: DAI115 S.A. contra MATHER COMPANY S.R.L. sobre

oposición al registro de la marca, CALCAP clase 05,

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CALCAP
solicitada peralaclase 05, en base a la marca CALCO en la clase 05, por lo que corresponde a esra

Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.--------------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la.leyt eesta dependencia administrativa, al

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marce, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de l¿s prohibiciones que establece Ia ley regulatoria,

velando el interés general.

NAí)rli.!r/

,'a: j-
exprese el A¡t. 1 de la Ley n" 1.294/g8,las marcas son signos que sirven

o servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia

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

15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con est¿ le¡ concede a su tinrlar el derecho al uso
de la misma y a, eiercer ante los órganos jurisdicciondes las acciones y medidas que correspondan

quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda inducir ürecta o indirectamente a confusión o asociación enüe los productos o servicios
sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

i:.1

otro

tal como
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Resolución D.A.M.L n.' 0ü0rw7
POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DALIIIS S.A. CONTRA MATTIER COMPANY S.R.L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'CALCAP', CLIISE O5.-_-*--

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atenüendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrative reelizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las resrricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, haciendo un análisis minucioso en coniunto de las marcas en conrroversia podemos

notar que la marca solicitada CALCAP y la marca oponenre CAICO gramaricalmente al primer
golpe de vista las marcas están exF.resadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada

diferencia enffe las mismas.-----

Que, entre las marcas en pugne: CAL/C:AP (solicitada) vs. CALICO (oponenrc), en

conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para eütar malentendidos en la interpretación y aplicación de

ambas denominaciones. Resaltar estes distinciones permire una udlización más adecuada y
especlfica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asl una comunicación clara y
efectiva tanto e nivel auditivo como conceptual, estas üferencias nos da la pauta que las mismas

O son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamenre en el mercado.---

Que, las üferencias son apreciables tanto gráfrca o audidvamente, tal como enseña la

marcaria tlreelizar el anlisis de marcas para determinar una eventual

entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su

Pá,9¡na2 de 5
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Resolución D.A.M.L n.'

POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A III
ACCIÓN DEDUCIDA POR DALIÁS S.A. CONTRA MATHER COMPANY S.R-L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'CALCAP', CII\SE O5.-_-*--

Que, aunque se observe 9qe- existe una cierta similirud entre las marces, en términos

fonéticos, esta similitud no alcanze un nivel que pueda generar confusión en el público
consumidor

Que, al realizer el esrudio sobre la posible coexistencia enrre la potencial merca con la
marca ya existente (base de oposición), las mercas en cuesción deben ser analizadas en su

coniunto. sin artificiales desmembraciones. de forma sucesiva y no simultánea y. el resultado que

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

Posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunro vemos que en su conjunto
dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exisra una confusión entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existenre entre las mismas.

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común. también es

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión. y en ningún momento

podrán ec rÍearr inconvenientes d público interesado puesro que ranro la solicitud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cud ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo
suficiente como para el conjunto abso_rba la parte común con Ia marca registrada.--

Que, al profundizar en las diferencies entre CALCAP (solicitada)vs. CALCO (oponente),

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

doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el enálisis de marcas debe hacerse en su

este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas enrre las mismas

cualquier confusión. Cada una de elles genera una impresión general

o

son

1,'¿i-',.,'.,'.

\
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Resolución D.A.M.L n. "

POR LII CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
eccróN DEDUCTDA poR DALrÁs s.A. coNTRA MATHER coMpANy s.R.L.
SOBRE OPOSICTÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *CALCAP', CLASE O5.----_-

Que, en resumen es importante mencionar que la situación especial de los productos

comprenüdos en la clase 05. Dichos productos, ¿l matarse de medicamenros cuyo consumo

rePercute en la salud humana, demandan la intervención de profesionales de la salud para su

prescripción. Por tanto, puesto que los productos de la clase 05 se expiden bajo recera, por medio

de profesionales, no cabrle hablar de confusión entre productos a adquirirse. Asimismo, cabe

recalcar la minuciosa atención que presta el consumidor al adquirir cualquier producto
comprendido en la clase 05. Dicha condición especial de la clase elimina todo riesgo de

confusión

Que, Jorge Otamendi señala que " La confusión de rnarcas debe analizarse en función del

impacto general qae la denominacitin produce en el consumidor medio. Es cracial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, la que los pref.jw o sufios cornanes A

uarias rnarcas no son, en principio, suficientes Para g€nerar confusilin. El consumidor tiene la
capacidad de discnminar entre signls qae, aun compartiendo una raíz común, presentan suf.cientes

dtferencias gruíficat fonéticas o concePtaales. Bta capacidad es especialmente releuante en la clase

05, donde el uso de pref.jos genéricos o descnptiuos es común en productos farznacéuticos. y por lo
tonto, n0 debe lirnitarse el regtstro de nueuas rnarcas por la mera coincidencia de estos elernentos." ---

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

distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presenrc

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

artículo 2" de la' Ley de marcas ng L.2)4/98, / Que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

considéla que la marca solicitada podrá coexisrir pacíficamente sin

al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

-+s07§7

o

o
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Resolución D.A.M.L n. "
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POR IIT CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAILAS S.A. CONTRA MATTIER COMPANY S.R.L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'CALCAP', CLI\SE O5,---__-

elementos diferenciadores necesarios para su regisüo, por lo que la oposición deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n' 162/25 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tento,
LA DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Altlculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a Ia acción deducida por
DALLAS S.A. contra MATHER COMPANY S.R.L. sobre oposición al registro de la
marca cArcAP, clase 05, Expediente n" 24L22)2 solicitada por MATHER
COMPANYS

Artlcu,lo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la de la
marca CALCAP, clase 05, Expedien te no 2412292

COMPANTS.

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

3r¿1.

de Litigiosos

Página 5 de 5



q}---- GOBIERNOorr
PARAGUAY

n¡n¡cctóx sACroNAr.
DIi PRüI'I[DAI)
INT[,I,E,C:TI.;AI-

o

Resolución D.AM.L n.'

POR III CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IIIS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A. Y BENJAMÍN
OSVALDO TROCHE ORflZ CONTRA DTS E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LII MARCA MANSIÓN DEL REYY ETIQUETA, CLASE I'.-.---..----

Asunción.' {,]l AG0 2A25
trISTO:

El expediente caratul¿do: IMPORTADORA DEL REY S.A. Y BENJAMÍN OSV4¡OO
TROCHE ORIIZ contra DTS E.í:-S. sobre oposición al registro de la marca MANSIóN DEL
REYY ETIQUETA clase 35, y.--------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contre la solicitud de regisrro de la marca MANSIóN DEL
REY Y ETIQUETA, solicitada parala clase 35, en base al registro de las marcas DEL REY en la
clase 35 y MOTEL DEL REY clase 43 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las

marcas son o no confundibles.--------------

Qo., otorgadas por la leyr a esta dependencia administrativa, al

a la solicirud de registro de una marca, se debe considerar que

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

lo 1 de la Ley n" L.294/98,las marcas son signos que sirven

Sin embargq se encuentran reguladas en la propia
restrilciones para el registro de una marca; es decir, dichas

l5'.- El une marce hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
de la misma y a ejercer enre los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo pueda inducir direcra o indirectamenre a confirsión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

].,(

« servlctos.

sea
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Resoluéión D.A.M.L n. "00üvfig
POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IITS
ACCIONES DEDUCIDA§ POR IMPORTADORA DEL REY S.A. Y BENJAMfN
OSVALDO TROCHE ORTIZ CONTRA DTS E.A.S. SOBRE OPOSICTÓN AL
REGISTRO DE LIT MARCA MANSIÓN DEL REY Y ETIQI,'ETA, CLASE 3'..---.---.--

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atenüendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia adminisrativa reelizer el análisis de la solicirud en trámit e y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denrro de las restricciones para e[ registro de una
marce previstas en la Ley de

Que, en primer lugar, corresponde determinar Ia confundibilidad de las marcas en

Pugna, Por un lado MANSIÓN DEL REY Y ETIQUETA solicitada en clase 35 y las registradas

DEL REY en la clase 35 y MOTEL pEL REYclase 43. --------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada merca, es evidente que

existe una diferencia sustancial. AI respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de

marcas tenemos que la solicitud de registro, MANSIÓN DEL REY Y ETIQUETA prerende

Proteger servicios de la clase 35 específicamente: "Publkidad; gatitín, organización y
adrninistracidn de negocios comerciales; trabajos de of.cina. el agrupamiento, por caenta de terceros,

de una alnPlia ganxa de prodactos, etcceptl sil transporte, para que los consumidores puedan uerlos 7
adquirirlos con comodidad; estos serlicios paeden ser prestados por comercios ruinoristas o

mayoistas, distribuidores automáticos, catálogos de uenta por correspondencia o medios de

cotnunicación electrónhos, tales como sitios web o programas de teleuenta;- los serticios depublrcdad,
de prornocidn, por ejemplo, la distibución de rnuestras, el desarrollo de conceptos

la y publicación de textos publicitaios;- la decoracitin de escaparates;- los

de relaciones la producción de programas de teleuenta;- la organizacitín deferias

)de con fnes comerciales o publicitanos;- la optimización de rnotores de

promoción de uentasi los senticios de asistencia cornercial, por ejemplo: la

Pág¡na2 de 6
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ResoluciónD.A.M.Lrr." 0 0 Ü 768
POR LA CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LII.S
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A. Y BENJAMÍN
OSVALDO TROCHE ORTIZ CONTRA DTS E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA MANSIÓN DEL REY Y ETIQI,JETA, CII\SE I5..---.--
selerción de personal, la negociacitín de contratos de negocios para terceros, el análisis del precio de

costo, los seruicios de agencias de importacitín-expotacidn;- los seraicios administratiuos relatiuos a

transacciones de negocios 1t regisffosfnancieros, por ejemph: la teneduna de libroq la elaboración de

estados de caenta, las auditonas eruPresarialeq las auditonas contables yf.nancierAs, la oaloración

de negocios comerciales, la preparacidn 2t la presentacidn de declaraciones tributariasr la gestirín

comercial de lrcencias de productos 1t serlicios de terceros;- los serticios qae cornprenden el registro, la
transcripcilín, la composición, la cornpilación o la sistematización de contunicaciones escritas y
grabaciones, así como la compilación de datos rnaternáticos o estadísticos;- los trabajos de of.cina, por
ejernplo: los seroicios de prograrnación 1 de recordatorio de citas, la búsqueda de datos en archiuos

inforrnáticos Para terceros, los senttcios de gestitin informática de arcbiuos, los senticios de centrales

teleftinicas"; mientras que las mercas registradas DEL REY prorege servicios de la clase 35.

específicamente: "seroicios de importación, exportaci(ín, uenta I comercialización al por rnalor )t
Tnenor de anículos para cotilltín 7 de jagaetena" y la. marca.MOTEL DEL REY, prorege servicios

de la clase 43, especificamente: "Seroicios de bwpedaje temporal, restauración(alimentación),

senticios de motel, albergaes". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la

En ese sentido, conforme al ertículo T de le Ley de Marcas, se encuenrra vigenre en

nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cud establece que cada solicitud de marca

debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cu¿l se pretende
obtener protección, siendo necesario un registro independienre por cada clase de interés. Este

o

a

sistema segmentación del mercado en función de los productos o servicios que

evita una protección automática en clases distintas a la registrada. ---

ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de

de los elementos esencides para la procedencia de la oposicién,

al no

clase,

no §e
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Resolución D.A.M.L n.'

POR tA CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A. Y BENJAMÑ
OSVALDO TROCHE ORTIZ CONTRA DTS E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA MANSIÓN DEL REY Y ETIQI,JETA, CLI\SE 35._*----

esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas

debidamente justificadas. En consecuencia, resulta jurldicamente viable la coexistencia
prclfica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parre

del consumidor promedio en el mercado de referenci 
^. 

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: "Habiendo claras

diferencias entre los prod.uctos por uliado l se-icios, por otro qt4e arn?aran dos marcas en conflicto,

no se requiere entrar a analizar los elementos lrtogftif.cos o lasfgaratiuas de las mismas, ya que los

consamidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado

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

marcas, es necesario enalizer si existe un riesgo de confusión en Ia mente del consumidor medio al

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

confusión directa o inürecta. Además. el público objetivo de cada marca es claramente disdnto.

también señalar que la marca solicitada MANSIóN DEL REYYETIQUETA
ue posee un diseño distintivo y original que la diferencia de las marcas

podemos hacer énfasis al visualizar la tipogreflau orros aspecros gráficos que

y hega la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto laueca

z¡4
paraguayo de marcas. Editorial LaLey.2O19. Asunción. págs. 104105
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Resolución D.A.M.L n.' urJriT§g
POR IIT CUAL SE DECLI\RAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORIADORA DEL REY S.A. Y BENJAMÑ
OSVALDO TROCHE ORTIZ CONTRA DTS E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA MANSIÓN DEL REYY ETIQI.IETA, CLI\SE 35.-.---..-.--

Solicitud

o

o

#t ''i '+"t ,"j'", J

ü*bffi"
Io ''],q t.
L#--*.,

Oposición - mixta

MOTEL DEL REY

Oposición - denominativa

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

de la oponente, por lo que esta ürección considera que la presente

se halla incursa en las causales prohibirivas de registro estipuladas el

ne 1.294/98, )r eue reúne los requisitos de novedad, especialidad y

':::::-

ffirryntr

*

registro

la Ley de
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Resolución D.A.M.L n. "

POR LA CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IITS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMPORTADORA DEL REY S.A. Y BENJAMÍN
OSVALDO TROCHE ORflZ CONTRA DTS E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA MANSIÓN DEL REY Y ETIqUETA, CLASE 35._---_-

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;

le fuerze disdntiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin

crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

elementos üferenciadores necesarios para su regisrro, por lo que la oposición deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 94/25 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI.'NTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por TMPORTADORA DEL REy S.A. y BENJAMÍN OSVerpo
contra DTS E.A.S. sobre oposición al registro de la marca
ETIQUETA clase 3 5, Expediente n' 24íZl&4solicitada

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de de la
MATCA MANSIÓN DEL REY Y ETIQUETA
porDTS E.A.

Artlculo3.- NOTIFÍQUESEpoT

de Marcarios Litigiosos

0üü 7§g
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
oPoSICrÓN A LA MARCA CLEOCIN, clase, 5 expediente No lgl2l1g en la,
OPOSICIÓN NO 1933833,INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.

Asunción, '0 5 Atü 2C25

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca CLEOCIN, clase, 5 expediente No l9l2l5g
en Ia, OPOSICIÓN NO 1933833, INTERPUESTA PoR vICENTE SCAvoNE & CIA.
S.A.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art'56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
l72rl73rl74 del C.P.C., se operará la Caducidad de Ia Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-----

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el
plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITI OS

RESUELVE:

Artículo l.- DECLARAR operada la caducidad de la sición No

1912159,1933833, deducida contra la marca CLEOCIN,
solicitada por BILAC

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Áp.¡z
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Resolución no

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
opóslclÓN A LA MARCA cLEocIN, clase, 5 expediente No lgl2lsg en la,
OPOSICIÓN NO 1931315, INTERPUESTA PoR LABoRAToRIoS DE PRoDUCToS
ETICOS C.E.I.S.A.-

Asunción, 05 AG0 2[)25

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca CLEOCIN, clase, 5 expediente No 1912159
CN IA, OPOSICIÓN NO 1931315, INTERPUESTA POR LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ETICOS C

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
l72rl73rl74 del C.P.C., se operará la Caducidad de Ia Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare su curso dentrfdel plazo de 6 (seis) meses.-----

Que, en relación con el informe de Ia Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el
plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de No
1931315, deducida contra Ia marca CLEOCIN, 912159,
solicitada por BILAC

Artícuto 2.- NOTIFÍQUESE por cédula.

o

,t[,

'i¿;::l rci
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Resolución no
üilü77t',

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
OPOSICIÓN A LA MARCA ALGYDRIN, clase, 5 expediente No 1
oposrclÓN No 1929306,INTERPUESTA pOR SCAVONE HNOS. S.A.

912156 en la,

Asunción, 05 AcB 2025

VISTO:

El expediente de oposición- contra la marca ALGYDRIN, clase, 5 expediente No
1912156 EN IA, OPOSICIÓN NO Iq2q3Oí,INTERPUESTA POR SCAVONE HNOS.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
l72rl73rl74 del C.P.C., se operar#la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-----

Que, en relación con el informe de la Acfuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el
plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS

RESUELVE:

o Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de No
1929306, deducida contra la marca ALGYDRIN, 912156,
solicitada por BILAC S.A.

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por

Directora
Asuntos Litigiosos

GI

de la
nte No

-/,

'lase, 5 ex¡
I
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Resolución no
000y72

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
OPOSICIÓN A LA MARCA AZIDRAL, clase, 5 expediente No 1912168 en la,
OPOSICIÓN NO 1932259, INTERPUESTA POR LABORATORIOS GALENO S.A.-.---

Asunción, ¡l Aül] 2o2I

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca AZIDRAL, clase, 5 expediente No 1912168
CN IA, OPOSICIÓN NO II3221I,INTERPUESTA POR LABORATORIOS GALENO

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
1721173,174 del C.P.C., se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se insta¡e su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-----

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el
plazo establecido en la ley para que se opere la caducidad de la Instancia.--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARI

RESUELVE:
G

o Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de Instancia de la No
1932259, deducida contra Ia marca AZIDRAL, nte 1912168,
solicitada por BILAC

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por céd

AL ASUÁn¡z
Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

5

tliCl[,'¿,
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Resoruciónno 0 ü ü i 7 5
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
oPosICIÓN A LA MARCA ARTMIN, clase, 5 expediente No l9121sg en la,
oposlcrÓN No 1929302, INTERPUESTA pOR SCAVONE HNOS S.A.-------------------

Asunción,05A002025

o

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca ARIMIN, clase, 5 expediente No 1912158 en
la, oposICIÓN No 1929302, INTERPUESTA pOR SCAVONE HNOS S.A.--------

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
l72rl73rl74 del C.P.C., se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-----

Que, en relación con el informe de la Acfuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el
plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS

RESUELVE:
S

o Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la No
1929302,, deducida contra la marca ARIMIN, 1912158,
solicitada por BILAC

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por

Directora
Dirección de Marcarios Litigiosos

AL

de la

,\\[i]

r-l
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Resolución no 0üü77 tr

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
oPosICIÓN A LA MARCA LEVOPROZIN, clase, 5i expediente No 191216l en la,

oNE. HNOS. S.A.--------

Asunción, 05 AGI 2025

oposICIÓN No 1929300,INTERPUESTA pOR SCAV

VISTO:

El expediente de oposición contra la ma¡ca LEVOPROZIN, clase, 5 expediente No
191216I EN IA, OPOSICIÓN NO Iq¿q3OO,INTERPUESTA POR SCAVONE. HNOS.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
17211731174 del C.P.C., se operará la Caducidad de Ia Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-----

Que, en relación con el informe de la Acfuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el
plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo l.- DECLARAR operada Ia caducidad No
1929300, deducida contra la marca LEVO 2161,
solicitada por BILAC

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE poflcédula.

SUÁREZ

Litigiosos

o

AL
:t'

clase, 5
de la op
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Resolución no 0007?5,
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
OPOSICIÓN A LA MARCA BILAC S.A., clase, 35 expediente No 1969670 enla,
OPOSICIÓN NO 1985425,INTERPUESTA POR MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEz..

Asunción, 05 AG0 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca BILAC S.A., clase, 35 expediente No
1969670 EN IA, OPOSICIÓN NO 1985425, INTERPUESTA POR MIRLE MAR NUÑEZ
GONZALEZ.

o

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
l72,l73rll4 del C.P.C., se operará la Caducidad de Ia Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-----

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el
plazo establecido en la ley para que se opere la caducidad de la Instancia.--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad
1985425, deducida contra la marca BILAC S.A.,
solicitada por BILAC

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por

nNo
1969670,

IYI ALV

de la op

G

Asuntos Marcarios Litigiosos

a_:,¿!. ,., ¡
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Resolución r'$É Ü 'f 7 §
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
oPosICIÓN A LA MARCA AXEQUINA, clase, 5 expediente No 1912164 en la,
OPOSICIÓN N" 1934304, INTERPUESTA POR LABoRATORIoS DE PRODUCTOS
ETICOS C.E.I.S.A.

Asunción, 05 AGI 2025

VISTO

El expediente de oposicióngontra la marca AXEQUINA, clase, 5 expediente No
1912164 en la, oPosICIÓN No 1934304, INTERpUESTA poR LABoRAToRros DE
PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
1721173,174 del C.P.C., se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-----

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el
plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIG S

o
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la
1934304, deducida contra la marca AXEQUINA,
solicitada por BILAC

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula.

de

No

164,

SUÁREZ

Litigiosos
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Resorución""-S-fr 0 7 7 7
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
oPosICIÓN A LA MARCA AMILAX, clase, 5 expediente No 1912165 en la,
oPosICIÓN No 1930318,INTERPUESTA pOR VyT FARMA S.A.--------

Asunción,054üi]2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca AMILAX, clase, 5 expediente No
1912165 EN IA, OPOSICIÓN NO 1930318, INTERPUESTA POR VYT FARMA S.A...---

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el ArtJ6 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
l72rl73rl74 del C.P.C., se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-----

Que, en relación con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el
plazo establecido en la ley para que se opere la caducidad de la Instancia.--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de No
1930318, deducida contra la marca AMILAX, 12165,
solicitada por BILAC

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula.
o

Dirétción de

SUÁREz

S Litigiosos

de la opo
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Resolución D.,A-M.L n.'

POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR BU-CEE'S, f,TD, BY BUC-EE'S MANAGEMENT, LLC., ITS SOLE
GENERAL PARTNER CONTRA JT,JLIO JAVIER ROLON VICIOSO SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'BUC.EE'S'CII\SE 3

Asunción, 054üC 20Zs

VISTO:

EI expedienre cerarulado: BU-cEE's, LrD, By BUC-EE'S MANAGEMENI LLC.,
ITS SOLE GENERAL PARINER contra JULIO JAVIER ROLON VICIOSO sobre

oposición al registro de marca "BUC-EE'S" cl*se37,

0ffi ü7:rg

o

o

I t--

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BUC-EE'S",
solicitada pare le cl*se 37, en base-z la marca BUC-EE'S (Registro exrranjero) en la clase 37
respectivamente, Por lo que corresponde a este Dirección determinar si las marcas son o no

otro

Qr., en uso de las arribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al

oposición a la solicirud de registro de una marca, se debe considerar que

inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

general

expresa el Art. 1 de la Ley n' 1.294/98,las marcas son signos que sirven

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

para el registro de una marca; es decir, dichas

l5'.- El de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede asu tinrlarel derecho al uso
de la a ejercer ante los órganos jurisdiccionales l¿s acciones y medidas que correspondan

lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse aI registro y al uso de cualquier
que pueda inducir ürecte o indirectamente a confi¡sión o asociación enre los productos o servicios

la clase en que figuren, sier¡prre que tengan relación enue ellos.

por el

se

Página I de 4
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Resolución D.A.M.L n.' 0süv78
POR III CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BU.CEE'S, LID, BY BUC-EE'S MANAGEMENI, LLC.,ITS SOLE
GENERAL PARINER CONTRA TULIO JAVIER ROLON VICIOSO SOBRE
OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE IIT MARCA OBUC-EE'S'CLI\§E

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrren pere

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo ¿ la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa realizar el anfisis de le solicitud en trámite y Ia
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las resuicciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BUC-EE'S" se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marce base de

oposición BUC-EE'S, se percibe que entre las mismas existen elemenros que las hacen

prácticamente idéndcas en los planos fonético, üsual y conceptual.-

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la merca

solicitada no reúne las conüciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza.distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el rraslado de la oposición dentro del

plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defensa en dempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la

la legitimidad del derecho invocado por la pafte oponente y evidencia

en proseguir con el rámite, permitiendo que se presuma la veracidad

por la parte contraria, tel como lo dispone la normative

PágSna2de4
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hechos

l:.



qÉ GOBIERNO»rr
PARAGUAY

»l nf CClt¡'t¡ N¡ICI0NAL
DE PROPIE,DAI)
INTELECTUAL

ü#t?78

o

o

Resolución D.AM.L n.'

POR LIT CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA pOR BU-CEE',S, fTT), By BUC-EE',S MANAGEMENI, LLC., ITS SOLE
GENERAL PARTNER CONTRA TULIO JAVIER ROLON VICIOSO SOBRE
OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA'BUC-EE'S'CLI\SE 3

Que, de ecuerdo con lo anteriormente expuesto, Ia declaración de rebeldfa no solo otorga

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

solicitada para su registro.---

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibidva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delal.ey n" L.294/98 Dj 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 oposición

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 podrá

regi*rarse cotno rnarcas los signos qae cnnstitulan ilna reprodaaitín imitación, traduccirin,

transliteracidn o transcripción total o Parcial de signos distintiuo idénticos o similan nltoriarnente

conocido en el sector ?ertinente del público, qae Pertenece A ,¿n tercero, caalesquiera que sean los

productos o seroicios a los qae se aplique el signo, cuando sa uso y registrofaesen susceptibles de causar

confusión o un riesgo de asociacün con ese tercero, o signif.qae an aprouecbamiento de la notonedad

del signo o la dilución de su fuerza distintiua, cualquiera sea la rnAnera o medio por el cual se

bubiese hecbo conocido el signo".--

lo expresado y de conformidad al ordenamienro jurídico marcario vigente, esta

que la marca solieitada se halla incursa en las causales prohibidvas de registro

n' L.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

Pág¡na3 de 4
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Resorución D.a.M.L "..J_$_I) 7 7 I
POR III CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LI\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR BU.CEE'S, LTI), BY BUC.EE'S MANAGEMENI LLC., ITS SOLE
GENERAL PARINER CONTRA IULIO JAVIER ROLON VICIOSO SOBRE
OPOSICIÓN AL RIGISTRO DE III MARCA'BUC-EE'S'CLASE 37.---..-----

corresponde confirmar el Dictamen n." L37/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LII DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

i ITESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
BU-CEE'S, LTD, BY BUq,EE'S MANAGEMENT, LLC., ITS SOLE GENERAL
PARTNER contra JULIO JAVIER ROLON VICIOSO sobre oposición al registro de
marca "BUC-EE'S" clase 37, Expedienre no 2344822 solicitada por JULIo JAVIER
ROLONVIC

Artlcalo 2.-

Expediente n"

Artlculo 3.-

Marcarios Litigiosos

RECHAZAR la solicitud de registro de

23U822 solicitada por JULIO JAVIER

NOTIFfQUESE por cédula.

37,EE'S"

o

Pág¡na4de 4
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ResotuciónD.a.M.Ln.o ffi Ü 0 f ? g
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CBY HOLDINGS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'COVI ELECTRIC'CLASE
09

o GALEANO sobre oposición al registro de marca "covl ELECTzuc" clase 09, If'

Asunción, 05Aü0 l12i
VISTO:

El expediente cararulado: CBY HOLDINGS LLC., conrra pASToR RocHE

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca 'CO[I
ELECTzuC ", solicitada para la clase 09, en base ela marce COBY en la clase 09 respectivarnenre,

Por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no

Que, en atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia adminisrrativa, al

o

momento de

el

de Ia

contra

lt".- El

lesione sus derechos

e la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

dentro de las prohibiciones que esrablece la ley regulatoria,

el Art. 1 de la Ley n" 1.294/98,las marcas son signos que sirven

o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en Ia propia
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

una merca hecho de acuerdo con esta Ie¡ concede a su titular el derecho al uso
ante los órganos jurisdiccionales Ias acciones y medidas que correspondan
r. Asimsmo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

otro que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
sea le clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

lo

la

encuentre

el interés

Página I de 4
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Resolución D.A.M.L n. "

poR llt cuAL sE DECLIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR a rlr RccróN
DEDUCIDA POR CBY HOLDDIGS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
soBRE oposrcróN AL REGISTRo DE llt MARCA .covl ELECTRTc. cll\sE
09

Iimitaciones a la hora de considerar la viabilid¿d del registro marcario se encuenrran para

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa rcalizer el enálisis de la solicirud en rámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las resrricciones para el registro de una

murceprevistas en la Ley de

Que, realizado el cotejo marcario entre le denominación solicitada "COVI ELECTzuC"
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marce base de

oposición COBX se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente

idénticas en los planos fonético, üsual y conceptual.-

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

solicitada no reúne las condicio.r., ñi.., esenciales que la ley requiere como la fuerzedistinriva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el regisrro de una merce. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del

plazo legel estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. La rebelüa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicit¿nte no desvirtuó los argumenros planteados en la
oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la perre oponente y evidencia

en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad

por la perte conrraria, tal como lo dispone la normativa

o

un

hechos
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A II\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR CBY HOLDING§ LLC., CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'COVI ELECTRIC' CLI\SE

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, le declaración de rebeldía no solo otorga

vilidez 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 Dirección considera que existirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro esripulada en el inciso "i"
del artículo 2 delal.ey n' 1.294/98 De Marcas.-

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

resolver el presente expeüente con base en los elemenros disponibles, presumiendo la faka de

interés en sustentar la oposición

Qt., en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en

la prohibiciones esteblecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"No podrá
registrarse corno rnarcas los signos qile constittqtan ilna reproduccitín imitacitín, traducción,

transliteracidn o transcripción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similan notoiarnente

conocido en el sector Pertinente del público, qae Pertenece a ,4n tercero, caalesquiera que sean los

prodactos o senticios a los que se aplique el signo, caando su uso y regisffofaesen sasceptibles de caasar

confusidn o un riesgo de asociación con ese tercerl, o signifique un aprouecbarniento de la notoriedad

del signo o la dilución de su fuerza distintiua, caalqaiera sea la rnanera o medio por el cual se

bubiese becbo conocido el signo".---

lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

que la marca solicitada se halla incurse en las causales prohibitivas de regisrro

n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo queen la

Qo.,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CBY HOLDINGS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'COVI ELECTRIC'CLASE
09

corresponde confirmar el Dictamen n." 212/25, de laJefatura de Ia Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CBY
HOLDINGS LLC., contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro
de marca "COVI ELECTRrc" clase 09, Expedienre no 242BB3l solicitada PASTOR
ROCHE

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca tt

clase 09, Expediente n" 2428831solicitada por PASTOR

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

o Asuntos Litigiosos

Página 4 de 4
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POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DALIÁS S.A. CONTRA LUMINOVA PHARMA
CORPORAflON GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
CLOTIANNA, CLII.SE

Asunción,05AGI2¡1Zs

VISTO:

El expediente cararulado: DALLAS S.A. conrra LUMINOVA PHARMA
CORPORATION GMBH sobre oposición al registro de la marca CLOTIANNA clase 05,y=--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CLOTIANNA,
solicitada para la clase 05, en base a la marca CLOTIE en la clase 05, por lo que corresponde a esra

Dirección determinar si las marcas son o no confunübles.--------------

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

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una merca,se debe considerar que

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

el Art. 1 de la Ley n" L.294/)8,las marcas son signos que sirven

Sin embargo, se encuentran reguladas en Ia propia

resfficciones para el registro de una m^rca; es decir, dichas

de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrren p^rt
o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este ley, concede a su tinrlar el derecho al uso
de la misma y a ejercer ente los órganos jurisdiccionales l¿s acciones y medidas que correspondan

conüa lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda inducir directa o indirectamente a confr¡sión o asociación enre los productos o servicios

la cl¿se en que figuren, siempre que rengan relación enre ellos

otro

por el interés

como lo
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A III
ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LUMINOVA PHARMA
CORPORAIION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
CLOTIANNA, CLASE O5.---__

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrative reilizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de

o Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna CLOTIANNA vs. CLOTIE

general en el derecho marcario. sin artificiales desmembraciones y cu)¡o objetivo es adverrir si la

PercePción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de idex, si bien es

cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten leffas en común, 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 fantasía evocan una idea üferente en la mente del consumidor. que es orro punro a

tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el

mismo.----

o Que, que analizadas en conjúñto las marcas en pugna "CLOTIE" (registrada) y la marce

"CT OTIANNA' (solicitada), y luego de haber realiz¿do un cotejo sucesivo de les mismas, esta

conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera

dejan una impresión muy diferenre que aleja toda posibilidad de que

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la üferencia existente

análisis

en

una
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ResoluciónD.a.M.Lr,.'ü 0 m 7 I 0
POR II\ CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DALI,AS S.A. CONTRA LUMINOVA PHARMA
CORPORAIION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA
CLOTIANNA, CIIISE O5.-__*-

CLOTIANNA
Solicitud

CLOTIE
Oposición

o
Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las mercas en

Pugna "CLOTIANN,{' (solicitante) vs "CLOTIE'(oponente) por más que compartan letras en

común: no se leen de la misma manere. como se puede notar d cotejar dichas marcas. por ende.

tamPoco tendrán Pronunciación semejante. Analizando la merca como un todo, no exisren

suficientes semejanzas denominalvas como púe afirmar que existe ,lgon riesgo de

confusión.

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al

momento de Ia compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre refexiva pues, ésta contagia a quien
las percibe, de una sensación de semejanza. AI respecro, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas

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

elementos la parte inicial, que le otorgan suficiente disdnrividad

Fernández Novoa, menciona: "(Jna de las reglas más

ibunal saPremo es qae las marcas ban de ser analizadas con

, y que... Par¿ la comparación de dos marcas en conficto 'bcupa

una uisidn de conjunto sinrética, desde la totalidad de los

inArcA confrontada, sin descomponer sil unidad fonética y

o
.: , .,

2 Dr Novoa de Derecho de Marcas - pág.199

también el

en sa

entre

por el

.: i l'{l

,l
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Resolución D.A.M.L n. " 780
POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DALII\S S.A. CONTRA LUMINOVA PHARMA
CORPORATION GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA
CLOTIANNA, CLI\SE

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

que las marces en Pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponenre

tienen elementos que las hacen diferentes. además de considerar que la existencia de partes

comunes no constitu)¡e un imPeütrento para el registro de una nueva marca. siempre que esta

incluya ouos elementos capaces de integrar un conjunto

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

disdnguible de le marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presenre

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

artículo 2' delal-ey de marcas ns L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad especialidad y
originalidad

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;

lo' fuerza üstintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicirada podrá coexistir pacíficamente sin

crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

elementos diferenciadores necesarios pera su registro, por lo que la oposición deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 225/25emitido por la
jefatura de Sala y no haqsr lugar a la oposición deducida por corresponder asl en

Por tanto,
DE ASI.'NTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

o

i"l

',. Páq¡ne4de5
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POR III CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA LUMINOVA PHARMA
CORPORAilON GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
CLOTIANNA, CLI\SE O5.---__

Artlculo l.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
DALLAS S.A. contra LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH sobre
oposición al registro de la marca CLOTIANNA clase 05, Expediente n" 2324200
solicitada por LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH.

Artlcalo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solic

marca CLOTIANNA clase 05, Expediente n" 2324200
PHARMA CORPORAIION GMBH.

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula.

de Marcarios Litigiosos

n"rot.rlO' D.A.M.L n.' 0 0

o de la

ovA

a
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Resolución D.A.M.L n. "

POR III CUAL SE DECLARAIflMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IITS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BIOPARK SCIENTIFIC S.A., HEISECKE Y CIA
s.A.c.r. y MATRISOJA S.A. CONTRA AGROQLIIMICA DEL PARAGUAY S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\ MARCA CELER, CLASE O5.___-*---

Asunción, 054G02025

VISTO:

El expediente caratulado: BIOPARK SCIENTIFIC S.A., HEISECKE Y CIA S.A.C.I. Y
MAIRISOJA S.A. contra AGROQUIMICA DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición aIa registro de la marca CELER clase 05,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contre la solicitud de registro de la marca CELER, solicitada

pera.la. cl¿se 05, en base a les marcas CELERESI CELEF en la clese 05, y CELEIRO en la clase

01 por lo que a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.---------

otorgadas por la leyt a esta dependencia administrativa, al

a la solicitud de registro de una marce, se debe considerar que

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

general.

o
lo el A¡t. 1 de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven

o servlclos. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

15'.- El de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede ¿ su tin¡lar el derecho al uso

exclusivo la mlsma v a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cudquier
otro signo qr pueda inducir direct¿ o indirect¿mente a confusión o asociación enre los productos o servicios

cualquiera sea clase en que ñguren, siempre que rengen rel¿ción entre ellos.

no se

el

la

en uso de las
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Resolución D.A.M.L n. o

POR LII CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A II\S
ACCIONES DEDUCIDAS POR BIOPARK SCIENTIFIC S.A., HEISECKE Y CIA
S.A.C.I. Y MATRISOJA S.A. CONTRA AGROQI.IIMICA DEL PARAGUAY S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CELER, CLASE O5._-----_.

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

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

precautelar otros derecho. o int.r.s{tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrative reelizau. el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; 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 la confundibilidad de las marcas en

Pugna, Por un lado CELER (solicitada en clase 05)y las mercas registradas: CELEREST, CELEF

en la clase 05, y CELEIRO en la clase 0L.------------

Que, lo que respecta e le primera oposición CELER (solicitud) vs. CELEREST
(oponente), es importante destacar que si bien la solicitud pretende el registro de marca en la

misma clase registrada por el oponente, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe

tenerse Presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto. como es regla general

en el derecho marcario. sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la

Percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es

cierto que enue las denominaciones analizadas se comparten letras en común, no es menos cierto

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

campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, noramos que

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

que es otro Punto a

Que, en

Pág¡na2 de 6
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Resolución D.A.M.L n. o 0#
POR IIT CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IIIS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BIOPARK SCIENTIFIC S.A., HEISECKE Y CIA
s.A.c.r. y MArRrsoJA s.a. coNTRA acRoQurMrca DEL pARAGUAY S.A.
SOBRX OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CELER, CII§E O5.___-*---

tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el

micmn

Que, en cuanto a la segunda oposición, correspondiente al expediente CELER
(solicitante) vs. CELEF (oponente), se observa que, en lo que respecra a la cobertura de

productos, la solicitud CELER pretende amparar productos de la clase 05, específicamenre:

'txclusivamente fungicidas y herbicidas", mientras que la marca opositora CELEF busca proteger

productos también en Ie clase 05, pero referidos a "exclusivamenre anribióticos betalactámicos

cefalosporinas"

Que, en este senddo, si bien ambas marcas se inscriben dentro de la misma clase del

Nomenclador Internacional de Niza, es importante destacar que los productos que emparan son

claramente distintos tanto en su naturaleze, como en su finalidad y uso. CELER está dirigida al

ámbito agroquímico, orientada al control de plagas y malezas en cultivos, mienrras que CELEF se

relaciona con el ámbito farmacéutico y terapéutico humano, en consecuencia, también es

üstinto el público consumidor o destinatario final de los producros. Por lo tanro, al no concurrir

identidad ni semejanza en cuanto a los productos efectivamente comercializados, y rratándose

además de públicos consumidores diferenciados con grados de especialización propios, resulra

O poco probable la existencia de riesgo de confusión directa o indirecta en el mercado.

Que, lo que respecta aletercer^oposición CELER (solicitud)vs. CELEIRO (oponente)

del vemos que ambas marcas se expresan de manera diferente, y en conjunto

üferente que aleja toda posibilided de que exista una confusión entre

percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. en su

ffi78'.[

o

una tmDreslon
I

marcas. Se

en
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Resolución D.A.M.L n.' üüü761
POR IIT CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO §E HACE LUGAR A LITS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BIOPARK §CTENTIFIC S.A., HEISECKE Y CIA
s.A.cJ. Y MATRTSOJA S.A. €ONTRA AGROQLITMICA DEL PARAGUAY S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISIRO DE IIT MARCA CELER, CLASE O5..-------

Que, Por más que compartm htras en común: no se leen de la misma manera. como se

Puede notar al coteiar dichas marcas. por ende. tampoco tendrán pronunciación semejante.

Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para

afirmar que existe algún riesgo de confusión.--------------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al

momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre refexiva pues, ésta contagia a quien

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

entre las mismes.

Que, así también el'Dr. Fernández Novoa, menciona: "(Jna de las reglas más

frecuentemente requeridas Por el Tribunal srlprerno es qae las rnarcas ban de ser analizada¡ con

aneglo a su uisitín en su conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto 'bcupa

un lugar preferente el que prEugn*-ilna uisitín de conjanto sincrética, desde la totalidad de los

elernentos de cada rnarca confrontada, sin descornponer sa unidad fonétka y

pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera

coexistir paclficamente, la marca solicitada y le mercaoponente

,Dr
de Derecho de Marcas - pág. 199.

Pugna

del
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POR III CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IITS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BIOPARI( SCIENTIFIC S.A., HEISECKE Y CIA
S.A.C.I. Y MATRISOJA S.A. CONTRA AGROQUIMICA DEL PARAGUAY S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA CELER, CLIISE O'.-----_--

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

disdnguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presenrc

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

artículo T delel-ey de marcas ns L.294/98, 1l eue reúne los requisitos de novedad, especialidad y

früi frT$1

o origin

o

Que, la merca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;

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

de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin

crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n' 453/24 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder asl en

derecho.--- ----------------

Por tanto,
III DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas

SCTENTIFIC S.A., HETSECKE y CrA S.A.C.r. y MAIRISOJA S.A.por B

DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la
05, Expediente no 2327459 solicitada por AGROQUIMICA DELCELER

UAYS.A.

'7
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Resolución D.A.M.L n. "fr fa fi ?,'# 1
POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BIOPARI( SCIENTIFIC §.A., HEISECKE Y CIA
S.A.C.I. Y MATRISOJA S.A. CONTRA AGROQI,IIMICA DEL PARAGUAY S.A.
SOBRI OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CELER, CIIISE O'.---_----

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la
marca CELER clase 05, Expediente n" 2327459
PARAGUAYS.A.

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

Directora

Marcarios Litigiosos

de la

DEL

o

o

::r

(í
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Resolución D.A.M.L n.' Uüü782
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII ACCIÓN
DEDUCIDA POR ETHOS BRANDS LLC., CONTRA WELLINTON CARLOS DE
OLTYEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'LOLLIVIE'
CIITSE

Asunción, 05AG02025

VISTO:

El expediente caratulado: ETHOS BRANDS LLC., contra §IELLINTON CARLOS
DE oLtvEIRA sobre oposición al ágstro de marca "LOLLAVIE" clase 03,y';----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LOLLAVIE",
solicitada parela clase 03, en base a Ia marca LOLAVIE en la clase 03 respectivamenre, por lo que

corresponde a esta Dirección determinar si las marces son o no confundible s.--------------

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

momento de enilizzr la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatori4no

general.

otro

el An. 1 de la Ley n" L.294/98,las marcas son signos que sirven

o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran pera

o interesesrtan válidos como el derecho a constituir una marca.

l5'.- EI una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su tinrlar el derecho al uso
de Ia ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

quien sr,¡s derechos. fuimismo concede el derecho a oponerse al registro y d uso de cualquier
que pueda inducir directa o indirectamente a conñrsión o asociación enffe los productos o servicios
sea la clase en que figuren, siempre que rengan relación enue ellos.
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Resohñón D.A.M.L n. " mü782
POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ETHOS BRANDS LLC., CONTRA WELLINTON CARLOS DE
OLTVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'LOLLIIVIE'
CLASE

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administr¿tive rezlizr- el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
ma;rceprevistas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LOLLAVIE" se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposición LOLAVIE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-

Que, resulta evidente la idEñtided, por tanto esta Dirección considere que la marca

solicitada no reúne las conüciones básicas esenciales que Ia ley requiere como la fuerzedistintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el trasl¿do de la oposición dentro del

plazo legd estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldla, conforme a lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirruó los argumenros planteados en la
oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parre oponente y evidencia

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

por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

con lo anteriormenre expuesro, la declaración de rebeldía no solo oEorga

de la oponenre, sino que también refuerzala falta de aptitud de la marca

o

rj

;

los

Que, de

a los

Gí21.
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Resolución D.A.M.L n.' CI00782
POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ETHOS BRAND§ LLC., CONTRA WELLINTON CARLOS DE
OLTVEIRA SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'LOLLIVIE'
CLASE

Que, por las semejanzas mñcionadas, esta Dirección considera que exisrirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 dela,Ley n' 1.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustenrar la oposición

. Qo., en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en

la prohibiciones establecidas en el An. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:*No podrá
registrarse corno rnarcas los signos qile constitalan una reproduccidn imitación, traduccidn,

transliteracitín o transcripcilin total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnente

conocido en el sector Pertinente del público, qr4e pertenece a iln tercero, cualesquiera que sean los

productos o serahios a los que se aplique el signo, cuando su aso y registofuesen tilsceptiblet de caasar

confusión o un nesgo de asociacitin con ese tercero, o signtfqae un aprouechamiento de la notoriedad

del signo o la dilación de su fueru*áistintiua, caalqaiera sea la manera o medio por el cual se

bubtese becbo conocido el signo".---

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibidvas de registro

Ley n' L.294/98 y no reúne los requisiros para su regisrro, por lo que

el Dictamen n." 16/25, de la Jefatura de la Tbrcera Sala y hacer lugar a la

corresponder asf en derecho.----

Por tanto,
DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

o

deducida

LI\

:.

PígSna3 de4



q# $ifiHlffi: i il'flt{¿R'sc 
.N^I

0üüv8z

RESUELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la ¿cción deducida por
ETHos BRANDS LLC., conrra ITELLINTON cARLos DE oLTvEIRA sobre

oposición al registro de marca "LOLIAVIE" clase 03, Expedienre no

o por WELLINTON CARLOS DE

Artlqlo 2.- RECHAZAX- la soliciud de registro de la

Expediente n" 2425 687 solicitada por WELLINTON

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Marcarios Litigiosos

o

Resolución D.{M.L n. "

POR LII CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII ACCIÓN
DEDUCIDA POR ETHOS BRANDS LLC., CONTRA VELLINTON CARLOS DE
OLTVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *LOLLAVIE'

CLASE O3.-----

clase

Pág¡ne4de 4
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Resolución D.A.M.L n. o

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCTDA pOR QUTMEA S.A. CONTRA APOTEX rNC., SOBRE OPOSTCIóN AL
REGISTRO DE LIT MARCA'DINEGROL' CLASE

Asunción,
0 5 /i00 2025

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra APoTEx INC., sobre oposición al

registro de marca "DINEGROL" clase 05, It

CONSIDERANDO:

Qo., se Promueyen oposiciones contra la solicitud de registro de la marca

"DINEGROL", solicitad^ pere la+lase 05, en base a lamerce DINEUROL en la clase 05

respectivamente, Por lo que corresponde e esta Dirección determinar si las marcas son o no

LO ür83

o

Que, en uso de las atribuciones otorgad¿s por la leyr a esta dependencia administrativa, al

momento de

el signo no

velando

a la solicirud de registro de una marca, se debe considerar que

dentro de las prohibiciones que esrablece la ley regulatoria,

el A¡t. 1 de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

para el registro de una marca; es decir, dichas

la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

o intereses, tan válidos como el derecho a constiruir una marca.

una marca hecho de acuerdo con esra ley, concede a su tin¡lar el derecho al uso
de Ia misma y a ante los órganos jurisdicciondes las acciones y medidas que correspondan

contra q' lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo ue pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación enffe los productos o servicios
cualquiera la clase en que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.

l5'.- El

encuentre

por el interés

como lo

PágSnal de4
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Resolución D.A.M.L n.' 0üür$3
PoR III CUAL SE DECLIIRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ecclÓN
DEDUCTDA poR eLrrMFA s.A. coNTRA AporEx rNC., soBRx oposrcróN AL
REGISTRO DE III MARCA *DAIEGROL" CLI\SE O5.__-*-

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrative reilizr- el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de

Que, realizado el cotejo marcerio enre la denominación solicitada "DINEGROL se

observa a simple vista que la misma es indefecdblemenre confundible con la marca base de

oposición DINEUROL, se percibe que entre las mismas existen elemenros que las hacen

prácticamente idéndcas en los planos fonético, visual y conceptual.-

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

solicitaü no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerzeüstintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos inüspensables para el registro de una mzrca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del

plazo legal estipulado, lo que derivóln la declaración de su rebeldla, conforme a lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumenros planteados en la
oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parre oponente y evidencia

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presume la veracidad

de los hechos alegados por la pefte contraria, tal como lo dispone la normariva

con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldla no solo otorge

de la oponente, sino que también refierzala.feltede aptitud de la marca

o

Qo.,
a los

Para
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Resolución D.A.M.L n.' 0üüi#5
POR LIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR qI.IIMFA S.A. CONTRA APOTEX NC., SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA *DINEGROT CUTSE O5.-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibidva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2delel.ey n" L.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en

la prohibiciones establecidas en el A¡t. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"No podrá

registrarse colno rnArcAs los signos qae constitayan ana reproduccitín irnitacitín, traducción,

transliteración o transciPci(in total 0 Parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnente

conocido en el sector pertinente del públko, qile pertenece A,tn tercerl, cualesquiera que sean los

productos o seroicios a los que se apliqae el signo, cuando su uso 7 registrofuesen sr¿sceptibles de causar

confusidn o an iesgo de asociacidn cln ese tercero, o signtfique an aprouechamiento de la notoiedad

del signo o la dilacidn de sa fuerua distintiua, cualquiera sea la tnanera o medio por el cual se

bubiese hecbo conocido el signo".--

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esra

Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causdes prohibitivas de registro

estipuladas en la Ley n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

el Dictamenl' 58L/24,de laJefarura de la Primera Sala y hacer lugar a la

corresponder así en derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

deducida

LA

Pág1na3 de4
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Resolueión D.A.M.L n. o

POR III CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR QI.JIMFA S.A. CONTRA APOTEX INC., SOBRI OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LIT MARCA *DINEGROL" CLI\SE

Artlculo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
QUIMFA s.A. conffa APoTEx INC., sobre oposición al registro de marca
"DINEGROL" clase 05, Expedienre n" ZO3GG53 solicirada por INC.-------------

CIm$

de

r$5

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
05, Expediente no 2036653 solicitada por APOTEX IN

ROL" clase

o Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

o

Directora

Marcarios Litigiosos
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Resolución D.A.M.L n. " U[Jü7 I I+

POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC., CONTRA VICTORIAS SECRET
STORES BRAND MANAGEMENT, INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
LA MARCA'ATTRACTION' CLASE O3.-----

Asunción, 05AG02A25

o

VISTO:

El expediente caratulado: AVON PRODUCTS, INC., conrre VICTORIAS SECRET

STORES BRAND MANAGEMENT, INC., sobre oposición al registro de marca

"AITRACTION" clase 03, yr--------

CONSIDERANDO:

Qt., se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca

"AITRACTION", solicitada ptala clase 03, en base ela mercaAVON ATTRACTION en la

clase 03 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o

no confundibles.------

las atribuciones otorgadas por la leyr a esta dependencie administrativa, d
a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

óLrrlre-----

)¡ el Am. 1 de la Ley n" L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

150 de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
de Ia y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y d uso de cualquier
que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios
sea la clase en que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.

1,-',

otro

por el

no

lo

analizer le

encuentre
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Resolución D.A.M.L n.' 0üü7 E tr
POR LI\ CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC., CONTRA YICTORIA'S SECRET
STORES BRAND MANAGEMENT, NC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
LA MARCA'ATTRACTION" CIITSE O3._---:

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

precautelar otros derechos o intereses, mn válidos como el derecho a constituir una m¿rca.

Que, en ese orden de ideas, y atenüendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa reelizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misme se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

Qr., reeliztdo el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AITRACTION" se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposición AVON ATTRACTION se percibe que entre las mismas exisren elemenros que las

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

Que, resulta evidente la identidad, por tento esta Dirección considera que la marca

solicitada no reúne las condiciones básicas esencides que la ley requiere como la fuerzedistintiva,
novedad especialidad y originalidad, requisitos inüspensables para el registro de una m^rca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del

plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. La rebelüa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la
o

en

la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y eüdencia

en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad

por la-parre conrraria, tal como lo dispone la normadva

terés del

hechos

Pá,gSna2de4
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Resolución D.A.M.L n.' üCI07§tr
POR LIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC., CONTRA VICTORIA'S SECRXT
STORES BRAND MANAGEMENT NC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
LA MARCA'ATTRACTION" CLIISE O3.---__

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

,iid., a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzela falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.---

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delel.ey n" 1.294/98 De Marcas.-

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

resolver el presente expeüente con base en los elemenros disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposición

Que, en tal contexto queda-comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en

la prohibiciones establecidas en el A¡t. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que esrablece:"No podrá

registrarse corno tnarcas los signos qile constituyan u.na reproduccidn imitación, traduccün,

transliteracitín o transcipcidn total o Parcial de signos distintiuo idénticos o similar notoriamente

conocido en el sector Peftinente del público, qae pertenece a iln tercero, cualesquiera qae sean los

produoos o seroicios a los que se aplique el signo, caando sa aso I registrofuesen silsceptibles de causar

confusitín o un iesgo de asociacilin con ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoiedad

del signo de su fuerua distintiua, cualquiera sea la rnAnera o medio por el cual se

o
o

el 'ttstgn0

y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

Ia marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

Que, por lo

considera

en la Ley

d;
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ResotuciónD.A.M.Ln." 0 ffi ffi 7 ,3 Ir
POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC., CONTRA VICTORIAS SECRET
STORES BRAND MANAGEMENX, INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
III MARCA OATTRACTION" CIITSE O3.-----

corresponde revocer el Dictamen n." 491/22, de la Jefacura de le Segunda Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

o
Por tanto,

LIT DIRECTORA DE ASI.'NTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AVON
PRODUCTS, INC., contre VICTORIIt'S SECRET STORES BRAND
MANAGEMENI INC., sobre oposición al registro de marca "ATTRACTION" clase

03, Expedienre no L526Ll3 solicitada por vICToRIA's SECRET STORES BRAND
MANAGEMENI INC.

Artlcdo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de oN"
clase 03, Expeüente n" l526Ll3 solicitade por VI RES
BRAND MANAGEMENT, INC.

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

?.o Directora

Asuntos Litigiosos

«

SECRET

I

-/,
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Resolución D.A.M.L n.' ri?

POR LIT CUAL SE DECLITRAI\ PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HERO INVESTCORP LIMITED Y GOPRO, TNC.,
CONTRA RUBÉN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA,DIARCA

.. ONEW HERO" CU\SE

Asunción, [ü Aüú ?filn
VISTO:

El expediente caratulado: HERO INVESTCORP LIMITED Y GOPRO, INC., contra

RUBEN COLMAN sobre oposición al registro de marca'NEW'HERO" clase 09,

É1 frfi
-{Hj=+,i {i s,¿, :

o I ,---

o

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de le marca "NEW
HERO", solicitada perela, clase 09,7n base a la marca HERO en la clase 04,16 y 25 y la marca

extranjera HERO en la clase 09 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección

determinar si las marcas son o r¡o confundibles.--------------

Qt., en uso de las atribuciones otorgadas por la leyr a esta dependencia administrariva, al

momento de arnilizr. la oposición a la solicitud de registro de una merca, se d1!_e considerar que

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

'Artlculo I de une marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su ticular el derecho al uso

exclusivo ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
'Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualguierconüa

üreca o inilrectamente a confi.rsión o asociación

siempre que tengan relación entre ellos.

entre los productos o serricios

le'sione sus

la clase en que

pueda

mlsme v
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ResoruciónD.A.M.L"."S&Ü 7 $ 5
POR LA CUAI SE DECIIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR"A IIIS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HERO INVESTCORP LIMITED Y GOPRO, TNC.,
CONTRA RUBEN COTMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA
"NEW HERO', CLIISE Og.------

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

precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho e consrituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administretiye re lizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en Ia Ley de Marcasl----

Que, realizado el cotejo mercario entre la denominación solicitada "NEW'HERO" se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de

oposiciones HERO y HERO, se percibe que entre las mismas existen elemenros que las hacen

prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que l.a marca

solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como lafaerzedisdntiva,

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

Que, adiciondmente, el solicitante no contestó el uaslado de la oposición dentro del

plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en

el An. 68y 69 del CPC. La rebelüa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desürtuó los argumentos planteados en la

oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponenre y eüdencia

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad

por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

Pá{,n2de4
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Resolución D.A.M.L n.'

POR LA CUAI SE DECIIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR HERO TNVESTCORP LIMITED Y GOPRO, INC.,
CONTRA RUBÉN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AI REGISTRO DE III MARCA
'NEW HERO" CLASE O9.------

Q'e, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga

validez a los argumentos de los oponentes, sino que también refuerze b filte. de aptitud de la

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos grre la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro esripulada en el inciso "i"
del artículo 2dela,Ley n' 1.294/98De I\,f 

" "^."

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

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

interés en sustentar las oposiciones.--------------

Que, en tal contexto queda comprobado que Ia solicitud presentada se halla incursa en

la prohibiciones establecidas en elutrt. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"No podrá

regifirarse czrno rnarca.t los signos que constitayan ilnd reproducción irnitación, traducción,

tran¡literación o transcripción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnente

conocido en el tector Pertinente del público, qae Pertenece a aru tercero, cualesquiera que sean los

productos o serticios a los que se aplique el signo, caando su aso y registrofuesen susceptible¡ de causar

confusitin o un riesgo de asociacitin coru ere tercero, o signif.que un dprouecbamiento de la notortedad

del signo o la dilución de su fuerza distintiua, cualquiera sed la manera o medio por i, cual se

bubiese becbo conocido el signo".---

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juríüco marcario vigenre, esta

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

estipuladas en -q' 1.294/98 y no reúne los requisitos pere su regisrro, por lo que

Pág¡ne3 de4
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Resolución D.A.M.L n. "

POR II\ CUAL SE DECIIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A II§
ACCIONES DEDUCIDAS POR HERO INVESTCORP LIMITED Y GOPRO, INC.,
CONTRA RUBÉN COTMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
.NEW HERO'CUTSE

corresponde confirmar el Dictamen n." 330/22, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidrs por corresponder asl en derecho.-

LA DIRECTORA * 
^'*;HfrO*'ORIOS 

LITIGIOSOS
RESUELYE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HERO
INVESTCORP LIMITED Y GOPRO, INC., contra RUBÉN COLMAN sobreI oposición al registro de marca "NEW HERO" clase 09, Expediente no solicitada
por RUBÉN COLMAN

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de " clase

09, Expedienrcn' 1979516 solicitada por RUBEN

Arrlculo 3.- NOTIFfQLIESE por cédula.

Marcarios Litigiosos
.: i,l 1íil.' . .:¡

a
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Resolución D.A.M.L ".' fi fi n 786
POR LIT CUAL SE DECLIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A IIIS
ACCIONES DEDUCIDAS POR YICENTE SCAVONE & CIA . COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. Y LIIBORATORIO BALLERINA LTDA., CONTRA YENG
TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *BABYLY Y
ETTQUETf CrlrSE ?5.----------

Asunción, 0 0 1100 2025
VISTO:

El expediente cararulado: VICENTE scAVoNE k cIA COMERCIAL E

INDUSTRIAL S.A. Y IABORATORIO BALLEzuNA LrDA., conffe YENG TSENG

CHIEH sobre oposición al registro de marca "BABYLYYEXQUETA' clase 35

s---v--E

o

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca 'BABYLY Y
ETIQUETIf', solicitada para la clase 35, en base a la marca CRECI-BABY en Ia clase 05 y BABY

LEE en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las

marcas son o no confundibles.--------------

uso de las otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al

a¡rnlizerle a la solicitud de registro de una maÍca, se debe considerar que

encuentre dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

por el interés

el A¡t. 1 de la Ley n' 1.294/98,las marcas son signos que sirven

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

15'.- El de une marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su titular el derecho al uso
de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdicciondes las acciones y medidas que correspondan

conüe lesione sus derechos. fuimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

le clase en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos

otro

Pág¡nel de 4
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Resolución D.A.M.L n.' "Í I6
POR II\ CUAL SE DECIITRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A IITS
ACCIONE§ DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA . COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. Y IIIBORAIORIO BALLERINA LTDA., CONTRA YENG
TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'BABYLY Y
ETIQLTETA" CLASE 3 5.- --- - - - - --

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

Iimitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro m¿rcario se encuenrren pere

precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir une marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde e esta instancia administrative reelizr. el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de M¿rcas.--

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitad¿ "BABYLY Y
ETIqUETIf' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las

marcas base de oposiciones CRECI-BABY y BABY LEE, se percibe que entre las mismas exisren

elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, üsual y conceptual.

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

solicitada no reúne las conüciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerzadistintiva,

novedad, especialidad y origindidad, requisitos indispensables para el registro de una merce. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del

plazo legd, estipulado, lo que derivó en le declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldla en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de y forma, el solicitante no desvirtuó los argumenros planteados en la

la legitimidad del derecho invocado por la parre oponente y evidencia

en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad

por la parte contraria, ral como lo dispone la normativa

o

un terés del

Esto

Pág¡ne? de 4



&
GOBIERNOorr
PARAGUAY

»lRliccltix Nr\cr0NÁL
DE PROPIITJAT)
INTELECTUAL

o

o

Resolución D.,{..M.L n.' ffi fr"? fr!,J iT 786
POR III CUAL SE DECIIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LITS

ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CTA . COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. Y IIIBORATORIO BALLERINA LTDA., CONTRA YENG
TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *BABYLY Y
ETIqUETA" CIIISE 3 5.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorge

veJidez a los argumentos de los oponentes, sino que también refuerzela faha. de aptitud de la

marca solicitada para su registro.---

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección consider¿ que existirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2delal,ey n' L.294/95 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 las oposiciones.-----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en

la prohibiciones establecid¿s en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá

registrarse corno rnarcas hs signofqae constitajan ilna reprodacción imitacitín, tradacción,

transliteracidn o transcriPción total o parcial de signos distintiuo idénticos o sirnilan notoiamente

conocido en el sector Pertinente del públho, que Pertenece a an tercero, cualesquiera que sean los

productos o seroicios a los qae se aplique el signo, caando su uso y registrofuesen susceptibles de causar

confusidn o an riesgo de asociacidn cnn ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiua, cualquiera sea la rnanera o medio por el cual se

bubuse becbo el signo".--

y de conformidad al ordenamiento jurldico marcario vigenre, esra

marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

1.294/98 y no reúne los requisitos pera su regisrro, por lo que

considera que

en la Ley

por lo
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Resolución D.A.M.L n. ' [J 0m 786
POR LIT CUAL SE DECIIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LITS

ACCIONES DEDUCIDA§ POR VICENTE SCAVONE & CIA . COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. Y LIIBORATORIO BALLERINA [TT)A., CONTRA YENG
TSENG CHIEH SOBRE OPOSICIÓN AL RTGISTRO DE LA MARCA 'BABYLY Y
ETrquETf CLASE 35.-----

corresponde confirmar el Dictamen n.' L38/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
rl\ DTRECTORA p! AST,TNTOS MARCARTOS LITIGTOSOS

RESI,JELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
NIKE VICENTE SCAVONE & CIA . COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y
LABORATOzuO BALLEzuNA IilDA., conrre YENG TSENG CHIEH sobre

oposición al registro de marca "BABYLY Y ETIQUETIt'' clese 35, Expediente no

1836580 solicitada porYENG TSENG

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro

ETIQUETA' clase 35, Expediente n" 1836580

CHIEH

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

Marcarios Litigiosos

Y
G

o

marca

YENG
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Resolución D.A.M.L n. o m787
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUS S.A. CONTRA PILIIR ANDRTA CABRERA PAVEZ
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA *NÓMADA ESTUDIO Y
ETIqUETf CLASE 35.--*--

Asunción, 00AG02025

VISTO

El expediente caratulado: INDUS S.A. contra PILAR ANDREA CABRERA PAVEZ
sobre oposición al registro de marc¿ "NÓMADA ESTUDIo y ETIqUETI{, clase 35, yr------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciiñes contra la solicitud de registro de la marca "NóMADA
ESTUDIO Y EXQUETA", solicitada para.la clase 35, en base a le mercaNOMADA en la clase

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

Qo.,
momento de

el

en uso de las atribuciones otorgadas por Ia leyl a esta dependencia administraciva, d
a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

el Art. 1 de la Ley n" 1.294/)8,las marcas son signos que sirven

servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

restricciones para el regisrro de una marca; es decir, dichas

marca hecho de acuerdo con esre ley, concede a su dn¡lar el derecho al uso
exclusivo la misma y a ante loJ-órganos jurisücciondes las acciones y medidas que correspondan

Iesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

l5'.- El

contra

otro signo

cualquiera

pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación enffe los productos o servicios
clase en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

el inrcrés

la

lo
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POR LII CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUS S.Á* CONTRA PILIIR ANDREA CABRERA PAYEZ
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA 'NÓMADA ESTI.'DIO Y
ETrquETf CLASE 35.----------

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa reelizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones pareelregistro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizedo el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NóMADA
ESTUDIO Y EXQUETTf' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente

confundible con la marrce base de oposición NOMADA, se percibe que enrre las mismas exisren

elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulte evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca

solicitada no reúne las condiciones blsicas esenciales que la ley requiere como la fuerzadistintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del

plazo legal estipulado, lo que derivó en Ia declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirruó los argumenros planteados en Ia

la legitimidad del derecho invocado por la parre oponente y evidencia

en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad

por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

un

,, ,1,. i

' t, ;a;r¡ '
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Resolución D.A.M.L n. o ñ flt ffiy87T-I----F-E-r:.Jt td,

POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUS S.A. CONTRA PILAR ANDREA CABRERA PAYEZ
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NÓMADA ESTUDIO Y
ETIQUETA" CII§E 3 5.-----

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo ororga

ve'lidez a los argumentos de Ia oponente, sino que también refuerzalefeltade aptitud de la marca

solicitada para su registro.---

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delel.ey n" 1.294/95 De Marcas.-

Que, en consecuenci4 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 sustenrar la oposición

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 podrá
registrarse c07no rnarcas los signos que constituyan ana reprodurcidn irnitacitín, traduccitín,

transliteracidn o transcripcirin total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notonamente

conocido en el sector pertinente del públlco, qr¿e Pertenece A an tercero, cualesquiera que sean los

productos o seroicios a los que se aplique el signo, cuando sa uso 7 registrofuesen susceptibles de cAasar

confusitín o un riesgo de asociación con ese tercero, o signtfque iln aproüecharniento de la notoiedad,

del signo o la dilución de su faeruf-distintiua, cualquiera sea la rnanera o rnedio por el cual se

bubiese

o
el signo".----

y de conformidad al ordenamiento jurídico marcerio vigenre, esra

la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibidvas de registro

n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

considera

en la Ley

Que, por
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Resolución D.A.M.L n. "

POR II\ CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUS S.A. CONTRA PILIIR ANDREA CABRERA PAYr;Z
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA 'NÓMADA ESTUDIO Y
ETIQUETT CLASE 35.----------

corresPonde confirmar el Dictamen n! 598/22, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder asl en derecho.-

o
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NIKE
INDUS S.A. contra PILAR ANDREA CABRERA PLYEZ sobre oposición al registro
de marca "NÓMADA ESTUDIO Y EneuETlf' clase 35, Expedienre no tTssgol
solicitada por PIIAR ANDREA CABRERA

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de

ESTUDIO Y ETIQUET'A" clase 35, Expedien te

MADA
PILAR

ANDREA CABRERA

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

Directorao Asuntos Marcarios Litigiosos

la marca

solicitada

Pág¡na,4de 4
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ResoluciónD.A.M.Lr." 0 Ü ü ? I I
POR LA CUAL SE DECLIIRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT RccTÓN
DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA MAGDA MEDINA DE
cot,I,lrDo soBRE oposlclóN AL RxclsrRo DE LA MARCA '.MKE JoRDAN"
CLASE 35.----------

Asunción.,UEACIO2'25

VISTO:

El expeüente caratulado: NIKE INNOVAIE Cy. contra MAGDA MEDINA DE

O 
COLLADO sobre oposición al registro de marca "NIKEJORDAN" clase 35,

CONSIDERANDO:

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

JORDAN", solicitada para la clase 35, en base zle merce NIKE en la clase 35 respectivamenre,

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

Que, en uso de las aribuciones otorgadas por leleyt aesta dependencia administrativa, al

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

el signo inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

general.

el Árt. 1 de la Ley n" L.294/98,las marcas son signos que sirven

servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

restricciones pare el registro de una marca; es decir, dichas

,o

considerar la viabilidad del registro marcario se encuentr^n pare

o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

15".- de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tirular el derecho ¿l uso

de la ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse d registro y al uso de cualquier
otro signo

cualquiera

pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

SC

como lo

por el
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ResoruciónD.a.M.L"."S{g_S f E I
POR LI\ CUAL sE DECLARA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓTTI
DEDUCIDA POR NIKE INNOVAIT C.V. CONTRA MAGDA MEDINA DE
cot,l,lrDo soBRE oposlcróN AL REGISTRo DE LA MARCA .NrKE JoRDAN.
cIlIsE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atenüendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a este instancia administrativa rctlizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si Ia misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

o marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NIKEJORDAN" se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposición NIKE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente

idéndcas en los planos fonético, visud y conceptual.-

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que le mzrca

solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fueruedistinriva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el uaslado de la oposición dentro del

plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumenros planteados en la

oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por Ia parte oponenre y evidencia

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad

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

con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo ororga

de la oponente, sino que también refuerzzla falta de aptitud de la marca

o

Que, de

a los

Para su
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Resolución D.A.M.L ".._0_8s p I I
POR LA CUAL SE DECIIIRAITOCTOENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA MAGDA MEDINA DE
CoLLADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE Ilt MARCA .NIKE 

JORDAN.
CLASE 35.------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que exisrirá el riesgo de

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delel,ey n' 1.294/98 De Marcas.-

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

resolver el presente expediente con base en los elemenros disponibles, presumiendo Ia falta de

interés en sustentar la oposición

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicirud presentada se halla incursa en

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"Nopodrá

registrarse cornl rnarcas los signos qile constitalan ana reproducción imitacilin, traducción,

transliteracilin o transcnpcidn total a-parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sector Pertinente del público, qae Pertenece A iln tercerl, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los qae se izplique el signo, cuando su uso y regtstrofuesen sasceptibles de caasAr

confusión o un nesgo de asociacitín cnn ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoiedad

del signo o la dilucidn de su fuerua distintiua, cualquiera sea la manera o ruedío por el cual se

bubiese becbo conocido el signo".----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

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

estipuladas en la Ley n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.' L29/23, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

corresponder así en derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§
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Resolución D.{M.L n. " 0üürfgE
POR LA CUAL SE DECIITRA PRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A LIT ecc¡ÓN
DEDUCIDA POR NIKE INNOVAIE C.V. CONTRA MAGDA MEDINA DE
cot,I,lrDo soBRE oposlcróN AL REGISTRo DE LA MARCA *NIKE 

JoRDAN"
cLlIsE 35.----------

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLÁRAX. procedente y hacer luger e la acción deducida por NIKE
INNOVAIE Cy. contre MAGDA MEDINA DE COLLADO sobre oposición al

registro de marce "NIKE JORDAN" clase 35, Expediente n' l95Ll22 solicitada Por
MAGDA MEDINA DE CO

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de la
clase 35, Expediente n" L95lL22 solicitade por MAGDA

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

GA
Directora

de Marcerios Litigiosos

l)
ll
)l

o

"NIKE J
ADE
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Resoluiión D.A.M.L n. o

POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR PLAYBOY ENTERPRISES INTERNANONAL, INC., CONTRA
BENJAMIN OSVALDO TROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA *pLAy HOUSE y ETIQUETtr CIÁSE 43.--_-

Asunción, 0S Aüü 2025

YISTO:

El expediente caratulado: PLAYBOY ENTERPzuSES INTERNAIIONAL, INC.,
contra BENJAMIN OSVALDO TROCHE sobre oposición al registro de marca "PLAY
HOUSE Y ETIQUETN clarse 43,

0ff ü?89

o
CONSIDERANDO:

Que, se Promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca PLAY HOUSE
Y ETIQUETA, solicitada para la clase 43, en base al registro de la marc¿ PLAYBOY, clase 03 y
otros, por Io que corresponde deterñinar si las marcas son o no confundible s.--------------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia adminisrrativa, al

momento de oposición a la solicitud de registro de una merca, se debe considerar que

el signo inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

f t--

ólrrLr a.

O
exprese el A¡t. I de la Ley N' 1.294/98,las marces son signos que sirven

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

para el registro de una marce; es decir, dichas

'Arfí, 15".- El

contra

otro signo

cualquiera

de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
Ia mlsme e ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse d registro y d uso de cualquier

pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
clase en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

Página I de 5
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Resolución D.A.M.L n. "

POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LI\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., CONTRA
BENJAMIN OSVALDO TROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE I-A
MARCA'pl,l\y HOUSE y ETIQUETA" CIIISE 43.-----

limitaciones a la hora de consideñr la viabilidad del registro marcario se encuenrran par¿

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

Q*., en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

coiresponde a esta instancia administrative, reelizzr el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de

Que, la solicitud pretende proteger servicios de la clase 43, mientras que el oponenre

Protege productos de la clase 03, notamos que lo que respecta a los productos y servicios no exisre

0ffiffi.fffi9

o

riesgo de asociación.-

o

Que, sin embargo, en lo que respecta a los signos enfrentados, se advierte una evidente

similirud entre las etiquet¿s en pugna. Ambos signos otorgen protagonismo a la figura de un

conejo como elemento central y distintivo, lo cual genera un fuerte impacto visual que podrla

inducir a error o confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de los

productos o servicios que identifican Esta coincidencia visual se ve reforzada por la semejanze en

la composición gráficay el estilo de üseño general de las marcas.

Que, si bien los productos y servicios protegidos se encuentran en clases distintas

conforme a Ia Clasificación de Niza 
-clase 

03 (productos cosméticos) y clese 43 (servicios de

restauración y hospedaje)-, esta circunstancia no elimina, por sí sola, el riesgo de confusión. En

efecto, la_ de signos similares puede resultar engañosa para el consumidor cuando

am visuales predominantes, especialmente si se comercializan o

convergentes, como redes sociales, plataformas digitales o actividades

L

comParten

nan en
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Resolución D.A.M.L n. o 0üü.fgg
POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR PIIIYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, NC, CONTRA
BENJAMIN OSVALDO TROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII
MARCA'PIl\y HOUSE y ETIQLJETtr CIÁSE 4t.----

Que, conforme a la docrina marcari¿ y e, la. jurisprudencia comparada, el análisis del

riesgo de confusión debe realizarse de forma integral, considerando no solo la similitud fonética y

conceptual, sino también la similitud gráfrcey la percepción visual del signo. En este senrido, se

aplica el criterio de la, impresidn general, según el cual la valoración debe efecruarse desde la

perspectiva del consumidor medio, quien no realiza un exarnen analírico de los signos, sino que se

guía por la impresión inmediata y loselementos dominantes de cada marca.

Que, en el presente caso, la figura del conejo constituye precisamente ese elemento

dominante, cuya destacada presencia en ambas etiquetas facilita una asociación mental inmediata

entre los signos. Esta circunstencia incrementa el riesgo de confusión, especialmente en contextos

donde la atención del consumidor es limitada -como sucede frecuentemente en enrornos

publicitarios, vitrinas comerciales, redes sociales o plataformas de comercio electrónico-, donde

las decisiones de consumo se toman de manera rápida y superficial

PLAY HÜU§T
''Yil' '*j '+*

Oposición

o
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ResolusiónD.A.M.L"..4--_4S ? t g
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR PIITYBOY ENTERPRISES INTERNAflONAL, [NC., CONTRA
BENJAMIN OSVALDO TROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA 'pl,l\y HOUSE y ETIqLJETH' CLASE 43.----

Que, el cotejo visual efectuado permite advertir que ambas marcas comparten similitudes

significativas en cuanto a los elementos gráficos empleados (la figura del conejo), el estilo

ilustrativo, la disposición de los componentes y las combinaciones de colores utilizadas. Estas

coincidencias contribuyen a una percepción de identidad marcaria que afecta la función

O 
distintivadel signo solicitado.

Que, teniendo en cuenta el cotejo reelizedo podemos notar la confusión "visual"

existente. Esta calificación obedece a Ia manera en que se percibe la marca y bien se visualiza que

existen semejanzas, por la similirud de dibujos y la combinaciones de colores.

Que, no existen diferencias entre las marcas en pugna, por el contrario se puede notar que

existe identidad plena, tanto en el flano visual, fonético y gráfrco, ambas marcas cuentan con la

misma etiqueta lo que hace la solicitud de registro no renga distintividad.

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las

prohibiciones del Art. 2. Así las coses, y de conformidad a lo previamenre sosrenido, exisren

impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como

mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones esrablecidas dentro del

ert 2" inc. i) de la Ley N' 1.294/98 de M¿rcas que preceprue:"los signos que se bubiesen solicitado o

registrado por quien no tuuiese legttimo interés o por quien conocía o debiera c»nocer que el signo

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

que la merce solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de

en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

Dictamen n." 555 de fecha 23 de noviembre de 2023, de laJefatura de la

a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

o
Pertenecía a un tercero ".--------------

y hacer

revocar

L,-
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Resolución D.A.M.L n. o ffiffi ffi?89
POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR PLAYBOY ENTERPRISE§ INTERNAilONAL, INC., CONTRA
BENJAMIN OSVALDO TROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII
MARCA'pLAy HOU§E y ETTQLJETf CLIISE 43.-----

Por tanto,
TI\ DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., contTa BENJAMIN
OSVAIDO TROCHE sobre oposición al registro de marca "PLAY HOUSE Y
ETIQUETIf' clar,e 43, Expeüente n" 2426025, solicitada por BENJAMIN OSVALDO
TROC

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de HOUSE Y
OSVAIDOETIQUETIt'' clase 43, Expedienre no 2426025,

TROCHE.

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula.

SUAREZ

Marcarios Litigiosos

o

Página 5 de 5
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Resolución D.A.M.L n. o ffii$0
POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA GADOR S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA DESTELLE, CLI\SE O5._----

Asunción,
0 0 AGo 2025

VISTO:

El expediente caratulado: EARMEDIS S.A. contra GADOR S.A. sobre oposición al

registro de la marca DESTELLE clase 05,

, CONSIDERANDO:

Qt., se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DESTELLE,
solicitada parela clase 05, en base a.la merca CISTELLE en la clase 05, por lo que corresponde a

esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles

Que, en uso de las atribuciones otorgades por la leyl a esta dependencia administrativa, al

momento de milizzr la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando general.

o

el A¡t. 1 de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven

servicios. Sin embargo, se encuentran reguledas en la propia

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

de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran pere

o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marce.

15'.- El de una marca hecho de acuerdo con esm le¡ concede a su tiular el derecho al uso
de la mism¿ ye. ejercer ante los órganos jurisdiccionales les acciones y medidas que correspondan

contra qr lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro slgno pueda inducir directa o indirectamente a confusión o ¿sociación enffe los productos o servicios
cualquiera la clase en que figuren, siempre que rengan relación enre ellos.

';í

como lo

Por
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Resolución D.A.M.L n.' 0ffiü7$ü
POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR FhRMEDIS S.A. CONTRA GADOR S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DESTTLLE, CLI\SE O5._----.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrative reelizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

merca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna DESTELLE vs. CISTELLE
debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto. como es regla

general en el derecho marcario. sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la

PercePción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es

cierto que entre las denominaciones-¿nalizadas se comperten letras en común, no es menos cierto

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

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

existe una suficiente carga üferenciadora e la merca solicitada, en el caso en estudio; ambos

vocablos de fantasla evocan una idea diferente en la mente del consumidor. que es orro punro a
tener en cuenta, pues evitará que se Ilegue a producir confusión directa o indirecta en el

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "CISTELLE" (registrada)ylemerca,

"DESTELLE," (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esra

Dirección considera que la marca "DESTELLE". en su conjunto no es susceptible de causar

en conjunto vemos que ambas merces cuentan se expresan de manera

dejan una impresión muy diferenre que aleja toda posibilidad de que

entre üchas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existenre

,t

entre mlsmas:

yen
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA GADOR S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA DESTELLE, CLITSE 05

DESTELLE CISTELLE
Solicitud Oposición

Que, haciendo un análisis extensivo del ceso podemos discriminar que, las marcas en

Pugna "DESTELLE" (solicitante)vs "CISTELLE" (oponenre) po¡¡aas que compartan letras en

común: no se leen de la misma manera. como se puede notar al coteiar dichas marcas. por ende.

tamPoco tendrán Pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen

suficientes semejanzas denominativas como pere afirmar que existe ,lgo" riesgo de

confusión

Que, al resPecto, la docuina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al

momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien
las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas.----

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunro se verifica que existen

elementos sl en la parte inicial, que le ororgen suficiente distinrividad

Dr. Fernández Novoa, menciona; "(Jna de las reglas más

el Tiibunal lr¿?rerul eJ qae las rnarcas ban de ser analizadas con

, / Que... para.lecomparación de dos marcas en conficto 'bcupa

una uisión de conjunto sinrética, dade la totalidad de los

de cada rnarca confrontada, sin descornponer sa unidad fonética 7

'Dr, N, de Derecho de Marcas - pág.199,

o así también

CN Jil
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POR LA CUAL SE DECLITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA GADOR S.A. SOBRE
oposlcróN AL REGrsrRo DE llr MARCA DEsTELLE, cLASE os.-----

Que, luego del estuüo pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera

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

tienen elementos que las hacen diferentes. además de considerar que la existencia de partes

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. siempre que esta

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto

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

distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presenre

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

artículo 2' dela'Ley de marces ne L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;

la. faerze distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisiros indispensables para el registro

de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir paclficamente sin

crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicirud de registro reúne los

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 225/25 emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

-Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

Págne4de 5
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA GADOR S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DESTELLE, CLASE O5.-_-:-

Artlculo l.- DECLIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
FARMEDIS S.A. contra GADOR S.A. sobre oposición al registro de la marca
DESTELLE clase 05, Expediente n'2421098 solicitada por G

Artlcalo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la
marca DESTELLE clase 05, Expeüente n" 2421098

o Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUAREZ

tos Marcarios Litigiosos

o

GADOR
de
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POR LIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAS S.A. CONTRA INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALAS IDESA, CLASE 36.--------

Asuncií)r' 
o6 Ato 2025

VISTO:

El expediente cararulado: AJ"AS S.A. contra INMOBILIARIA DEL ESTE S.A. sobre

oposición al registro de marca "ALAS IDESA" clase 36,

o CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ALAS IDESA' ,

solicitada parela clase 36, sobre la base del registro de la marca ALAS S.A. clase 35, por lo que

corresponde determinar si las marcas son o no confundible s.---------------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por leleyt aesta dependencia administrativa, al

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marce, se debe considerar que

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

velando siempre

! t-----"'

general.

el Art. 1 de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven

Sin embargo, se encuenran reguladas en la propia

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

de considerar la üabilidad del registro marcario se encuentran para

o tan válidos como el derecho a constituir una marca.

5'.- El marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
exclusivo la misma y a eiercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse aI registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirecamente a confirsión o asociación entre los productos o servicios

conffa

otro signo

cualquiera sea clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

como lo

o
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POR LII CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAS S.A. CONTRA INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA ALAS IDESA, CLASE 36.----.---

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrative reelizr- el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denro de las restricciones para el registro de una

marce previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al rea.lizar el cotejo de las marcas en pugna "ALAS IDESA" (marca solicitada) y
ALAS S.A. (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las

mismas existen üferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esra

Dirección considera que, aunque las mismas compartan letras en común, en su conjunto son

plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos pare evitar el registro de la
solicitada y tampoco para afirmar q,ñorr" coexistencia pacífica.entre las mismas no sea posible.---

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común, también es cierto que

ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momenro podrán

ecerrea; inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud como la oposición

acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda e ecentuar le fuerza

diferenciadora de modo suficiente como pare el conjunto absorba la parte común con la marrce

registrada.

Que, además es importante mencionar que el solicitante en su escrito de contestación

manifieste: "Mi representada INMOBILIARIA DEL ESTE 5.A., utiliza públicamente sus

iniciales IDESA conjantarnente con sa logotipo I con sils lnArc*s, tal como aprece en la página

rapectiua, que reproduzco a continaacidn. El aso de las siglas IDESA que caracteriza a

DEL ESTE S.A. es rnuy anterior a la rnarca boy solicitada y en oposición, tal
Mi representada es legttima propietaia de los siguiente registros:

RESPALDO A SU INVERSIÓN (MARCA SLOGAN), clase 35, Reg. n"

o RESPILLDO A SU INVERSTÓN ?IARCA SLOGAN), Ctase j6,

7g 1

o

?

detallo a

IDESA
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POR LI\ CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A III
ACCIÓN DEDUCIDA POR AIIIS S.A. CONTRA INMOBILIARIA DEL E§TE S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA ALAS IDESA, CLASE 36.--...-.-

Reg. n'508.692, clase 38, Reg. n" 539.873,INMOBILURIA DEL
ESTE S.A. (IDESA), clase 36, Reg. n" 5i9.874, INMOBILURIA DEL ESTE S.A. (IDESA),

clase 35, Reg. n' 539.879. Tales afirmaciones se corroboran en el sistema informático de la

DINAPI.-.-

Que, conforme a lo manifestado precedentemente es importante mencionar que IDESA

es conocida en el ámbito inmobiliario, por ende, no podría inducir a confusión o asociación con

la marca oponente, teniendo en cuenta la. notoriedad de la marca IDESA.,

w6lMrAvftliMI,.

-

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al

momento de la compra es el criterio que marcariarnente interesa, siendo relevante el primer

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexive pues, ésta contagia a quien

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

entre las mismas.

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

que las marces en pugna pueden coexisdr pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponenre

tienen elementos oue las hacen üferentes. además de considerar oue Ia existencia de partes

comunes no constituye un impeümento para el registro de una nueva marca. siempre que esta

queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en

(frrt,t.

o

?
contexto

la en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece "No podrá

los signos qae constitillan ana rEroduccidn imitacitín, traducción,

total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

del público, qile pertenece A un tercero, cualesquiera que sean losel sector

o

coTno
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POR IIT CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAS S.A. CONTRA INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.

SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AIIIS IDESA, CII\SE 36..-.-.-.-

Prodilctls o seruicios a los que se apliqae el signo, caando sil aso I registrlfuesen sasceptibles de causar

confusitín o iln riesgo de asociacuín cln ese tercero, o signtfque un aprouecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilución de su fuerua di¡tintiua, cualquiera sea la rnanera o medio por el cual se

bubiese hecho conocido el signo".--

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurldico marcario vigenre, esra

Dirección considera que la marca sulicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de

registro estipuladas en la Ley l.»4/95 y reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dict¿men n' 100/2025 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar

a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
ALAS S.A. contra INMOBILIARIA DEL ESTE S.A. sobre oposición al registro de

marca "AIAS IDESA' clase 36, Expeüente no 2437835, solicitada por
INMOBILIARIA DEL ESTE S.A.

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de

a marca "AIAS IDESA" clase 36, Expediente

INMOBILTARIA DEL ESTE S.A.

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUAREZ

Directora
Marcarios Litigiosos

de la

Por
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