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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPO EXPERI GMBH CONTRAAGROFERTIL S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLASE

Asunción, ., , oiü 2025
VISTOL

!

El expediente caratulado: COMPO EXPERT GMBH conrra AGROFERIIL S.A. sobre

oposición al registro de la marca ALMAPHOS clase gl,y.---

COÑSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALMAPHOS,
solicitada parala clase 01, en base al registro de la marca HAKAPHOS, en la clase 01, por lo que
corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundible s.----------

Que, en uso de las atribucio-ñs otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al

momento de enalizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo exPrese el A¡t. I de la Ley n' 1.294/)8,las marcas son signos que sirven

para distinguir productos o servicios. Sin dmbargo, se encuenrran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertes resriccione§ peru el registro de una marca; es d.ecir, dichas

limitaciones a la hora de considerar la'viabilidad del registro marcario se encuenrr en peru

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

- El registro de una marta hecho de acuer'do con esra le¡ concede a su tirular el derecho al uso
misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

one sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

'Artlcutro 15o.

exclusivo de la

contra

otro inducir directa o indirectamente a co¡fusión o asociación entre los productos o servicios
que figuren, siempre qqe tengen relación enrre ellos.
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CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERilL S.A.

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLA§E
0l

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

corresponde a esta instancia administrative 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 Marcas.--

Qr.,

puede ser asociada con la offa. -----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicirante "ALMAPHOS" y la
marca oPonente "HAKAPHOS", se advierte que la solicitud de registro está compuesra por
cuatro palabras, mientras que el oponente cuenta con dos palabras, donde la palabra MEGA es

común. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonédco en la parte final,
debido a que al pronunciarlas una a continuación de la offa, tenemos que la impresión audiriva

que generan ambas es diferente una de otre. ---------

Que, otro criterio a ser analíZádo a la hora de determinar la posible confundibilidad es si

existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las

denominaciones ALMAPHOS (solicitada), y HAKAPHOS (marca base de oposición), exisren

otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, conforme al

escrito de contestación el solicitante manifiesta: "Existe una uariada coexistencia d,e marcas

similares coexistiendo en la misrna clase CT-PHOS, Reg. n' 574.401 clase 01, I/ITTH PHOS Reg.

01, MICROPHOS Reg. n" 575.426 clase 01". Exrremo que demuestra la

ta de las mismas dentro del mercado y que mal podría el tirular de la marca

utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----
'te 

P
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Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo d.e las marces en pugna, noramos que

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

vocablos de fantasía evocan una idea diferente er-r la mente del consumidor. que es offo punto a

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

Que, al resPecto, la docrina-rnás destacada.sosriene 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 apiehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien
las percibe, de una sensación de semejanzá. Al r.rp..ro, yemos que existe suficiente discrepancia

. ,,;.

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

frecuenternente requend.as por ei Tribunal saprem.o es que las rnarcas ban de ser analizadas con

arreglo a su uisirin en su conjunto", y que... para.lacomparación de dos marces en conflicto "ocupa

un lugar preferente el qae propugna una uisitín de cunjr¿nto sincrética, desde la totalidad d.e los

elernentos integrados de cada rnlrca confrorutada, sin dacomponer su unidad fonética 7
gruíf.ca"z.--

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

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

- Fundamentos de Derecho de Marcas - pag.199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPO EXPERI GMBH CONTRA AGROFERTIL S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA 'MARCA ALMAPHOS, CLASE
Ol.---------- ----:------------------i------:-----------

Que, se puede norar 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 presente

solicitud de registro no se halla incursa ep las causales prohibidvas de registro estipuladas el

artículo 2' de le' Ley de marcas n s 1.294/ 98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad ---:_---

Que, la marca solicitada reúne las á.rdi.iorr.r.básicas esenciales que la ley requiere como;

le fierza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

Que, esta Dirección .orrriá.rt que la marca solicitada podrá coexisrir pacíficamente sin

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n' I57/25 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no haiéi lugar a la opcisición deducida por correspond.er así en

derecho.----

. Portanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

.. 
RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
CO PERT GMBH contra AGROFERTIL S.A. sobre oposición al registro de

APHOS clase 01, Expediente n" 2366378 solicicada por AGROFERIIL

!(+
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPO EXPERT GMBH CONTRA AGROFERTIL S.A.
SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMAPHOS, CLASE

A¡tlculo 2.- DISPONER la proseco.i¿. d. trámites'de la ro de la
marca ALMAPHOS clase 01, Expediente n' 23GG3IB L
s.A.----------

Artlculo 3.- NOTIFÍQLIESE por.cédula. ---

tos Marcarios Litigiosos
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POR IIT CUAL SE DECII\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDU§TRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CU§8O3.-.-.--.-

Asunción,

1 2 Drc 2025
VISTO:

El expediente caratuladoí-ylcENTE scAvoNE & cIA. COMERCIAL E

INDUSTRIAL S.A' contra THEEACESHOP CO. LID., sobre oposición al registro de la marca

VOV clase 03,y------ -----:-----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición conrra la solicirud

para la clase 03, en base ale. merce. VOXA en la cla'se 05

de registro de la marca VOV, solicitada

por lo que corresponde a esta Dirección

determinar si las marcas son o no confundibles.-

Que, en uso de las etribuciones otorgadas pbr la leyl a esta dependencia administrativa, al

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

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

velando siempre por el interés general.

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

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas restrieeiones para el regisrro de una marc ; es decir, dichas

registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
y a ejercer ¿nte los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ucir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengan relación'entre ellos.

iÉ11
.d.ii#

vl,4.'

\\ü.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEEACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 03.-.---.

limitaciones a la hora de considerar la viabili¿r¿ ¿.1 registro marcario se encuenrr en pera

precautelar otros derechos o intereses, tan válidor .b-o 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 administrati,ve realizar el análisis de la soliLirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma re en.pádra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.- -:---------------

Qr.,

una de las marcas puede ser asociada con Ia otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que enffe
las denominaciones analizadas se comparten letrai 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, noramos que

existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitad4 en el caso en estudio; ambos

vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la rñente del consumidor. que es orro punro a

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

mismo.---- ----------.------

"\py" {ada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección

Que, que analizades en conjunto las marcas en pugna "vox-ff' (registrada) y la marca

Pág¡na.2 de 5



G0BI§RNOolr
PARAGUAY

I UX¡CCIÓNXACIONAI,
I I)L pRüpIEDAt)
1 INT§I,T,CTtJAI,

ResoluciónD.A.M.L".'J-sj 4 6 lf
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INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE O3.--*-._

Del análisis en conjunto íúnos que ambas marcas cuentan se expresan de manera

diferente, y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que

exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia exisrente

entre las mismas:

VOV VOXA
Solicitud Oposición

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

Pugna "VOV" (solicitante) vs "VOX,{' (oporr.nte) por más que compartan letras en común: no

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 docrina 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 mism¿s.-----

Que, de la contrastación de las denominacionep en su conjunto se verifica que existen

elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le ororgan suficiente distintividad

r el Dr. Fernández Novoa, menciona: "(Jna de las reglas más

por el Tnbunal sil?re7no es qu.e las marcas ban de ser analizadas con

conjunto", y que... ptrale comparación de dos marcas en conficto "ocupa

"f,
a

también
.1

a su uisióAen su

4')|

t.l!arcat
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. fTD., SOBRE OPOSICIÓN AL
REGTSTRO DE LA MARCA VOV CLA§BO3.-**_

un lugar preferente el que propugna ana uisitín de corujunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos inugrados de cada rnarca confrontada, sin descompuner sa unidad fonética 1t

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

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

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto

¡

Que, se puede notar que la solicirud de registro es un signo registrable y roralmenre

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 causalei prohibitivas de registro esripuladas el

artículo 2" delal-ey de mercas ng 1.294/98,y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

Que, la marca solicitada réúne 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 regisrro, por lo que la oposición deducida deviene

improcedente, consecuentemente, ccrresponde confirmar el Dictamen n'75/23 emitido por la

- Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. lg9.
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jefatura

derecho.

de Tbrcera Sala y no hacer lugár a la,oposición deducida por corresponder así en

Por tanto,
LA DIRECTORA DE A§UNTO§ MARCARIOS LITIGIO§OS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. conrra
THEFACESHOP CO. LTD., sobre oposición al registro de la marca VOV clase 03,
Expediente n' 1965678 solicitada por THEFACESHOP CO. LTD.--

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la
marca VOV clase 03, Expediente no L965678 solicitada

Artlculo 3.- NOnfÍqUESE por cédu la. -*-

Asuntos Marcarios Litigiosos

de la

co.

AL'
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ResoluciónD.a.M.Lr,. "--ij]-& 1 4 6 5
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO
ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE &
INDU§TRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD.,

SE HACE LUGAR A LA
CIA. COMERCIAL E

SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE IIl. MARCA VOV, CLASE 35.__*-_

Asunción,

1 2 Dit 2025
VISTO:.

El expediente caratulado: VICENTE scAVoNE & 
, cIA. COMERCIAL E

INDUSTRIAL S.A. contra THEEACESHOP CO. LTD., sobre oposición al registro de la maÍce

a

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve opolición contra la solicitud de registro de la marca VOV, solicitada

para la clase 35, en base a la mafca \,ÓXA en la clase 05 por lo que corresponde a esra Dirección

determinar si las marcas son o no confundible s.--------------

Que, en uso de las atribuciones otorgades por la leyr a esta dependencla administraciva, al

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

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

velando siempre por el interés generd.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n' t.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 pare el regisrro de una marca; es decir, dichas

IArtieuio l5o
exclusivo de la

.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede asu titularel derecho al uso
misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

inducir directa o indirectamente a confusión o asoci¿ción entre los productos o servicios
en que hguren, siempre que tengan relación entre ellos.

Página 1 de 5
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POR LA CUAL §E DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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REGISTRO DE LA MARCA VOV CLASE

limitaciones a la hora de consideiár 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 administrat iva 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.-

una de las marcas puede ser asociad¿ sq4-!¿-¡tra. En ese orden de ideas, si bien es cierro que enüe

las denominaciones analizadas se comparteh letras en común, no es menos cierto que, en su

conjunto,debensertenidasencuentelascoberturasylasdenominacioneS....------

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

existe una suficiente carga difere¡ci-gdora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos

vocablos de fantasía evocan una idea diferente 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

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "VOX.§' (registrada) y la marca
((VOV)' 

(solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esra Dirección

Que, al rqalizar el análisis de las denominaciones en pugna VOV vs. VOXA debe renerse

Página} de 5
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POR LA CUAL SE DECLI\RA IMPROCEEENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDU§TRIAL S.A. CONTRA THEEACESHPP CO. ÍTD., SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA VOV CrASE 35.-_-_-__-

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera

diferente, y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que

exista una confusión entre dichas merces. Se puede percibir a simple vista la diferencia exisrente

a,

vov VOXA
§olicitud - Oposición

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunro se verifica

elementos diferentes entre sí en la parte'inicial, que le otoigan suficienre distinrividad,

también el Dr. fernández Novoa, menciona: " [Jna de las reglas más

ndas por el Tnbunal suprenxl es qüe las marcas ban de ser analizadas con

su conjunto", / que... para la comparación de dos marcas en conficto "ocupa

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

pugna "VOV" (solicitante) vs "VOX,{'(oponente) por mas que comparta

tendrán Pronuntiación semejafte. Analizando la marca como un rodo, no exisren suficientes

semejanzas denominativas como?era 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 obdene de una airehensión 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 mismas

que existen
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INDU§TRIAL S.A. CONTRA TTIEEACESHOP CO. LTD.,

65
SE HACE LUGAR A LA

CIA. COMERCIAL E

SOBRE OPOSICIÓN AL

I
,"r

REGISTRO DE LA MARCA VOV, CLASE 35.__

un lilgar preferente el que propugna ana uisidn de conjanto sintética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer sa anidad fonética y
gruífca"2.-- ----------------1

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

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

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 la solicitud de registro es un signo registrable y toralmente

distinguible de la marca de la oponente, por lo qo. ert, 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 np 1.294/98: f Que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad -------------r--:::

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

le fuerza disdntiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el regisrro

de una merce,. -----

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

crear riesgo de confusión al público consumidor dtbido a que la solicitud de regisrro reúne los

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n' 521/24emitido por la

hodeMarcas -pág.199.
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ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CTA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA THEFACESHOP CO. LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL
REGTSTRO DE Llt MARCA VOV CLASE 35.---*

jefatura

derecho.

de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
VICENTE scAVoNE & cIA. COMERCIAL E INDUSTRTAL s.A. conrra
THEFACESHOP CO. LTD., sobr'e oposición al registro de la marca VOV clase 35,
Expediente n" 1965680 solicitada por THEFACESHOP CO. LTD.--

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de rámites de la registro de la
marca VOV clase 35, Expedienre no Lg6568O solicirada HOP CO.

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

SUAREZ

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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HACE LUGAR A LA ACCIÓN
ROCHE GALEANO SOBRE
.DEKA ELECTRIC" CLASE

.0$i $

Asunción, 1 0 Drc 2025

VISTO:

El expediente cereculedo: DEXCO, S.A. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre

oposición al registro de marca "DEKA ELECTzuC" clase 09yr--*---

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contia la solicitud de registro de la marca "DEKA
ELECTzuC", solicitada para la clase 09, en base a la marca DECA clase 11, 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 aLnelizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velandosiempreporelinterésgeneral.__..--:-.-.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 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 restricáones para el registro de una marcai es decir, dichas

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

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

registro de una marca hecho de ¿cuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso

a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
r directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

figuren, siempre que tengan rel¿ción entre ellos.

ilá (¡\,
ñ% 

t'.\
\{r*j

lArtícuio

de la mism

quien lesione

que pueda in
sea la clase en
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POR LA CUAL SE DECII\RA PROCÉDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA DEXCO S.A. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *DEKA ELECTRIC" CLASE
09.-*----

a

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 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 eñtre la denominación solicitada "DEKA ELECTzuC"
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposición DECA se percibe que'entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente

idénticas en los planos fonético, visuJy.orr..prrrj.-

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

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

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

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

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

el Art. 68 y 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 parte oponenre y evidencia

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

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

con lo anteriormente expuesro, la declaración de rebeldía no solo ororge

de la oponente, sino que también refuerzalafakade aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
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OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'DEKA ELECTRIC" CLASE
O9.----- -=-----------

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 artlculo 2 delal,ey n" 7.294D8 De Marcas.-

Que, en consecuencia, y confor-.:", lo preüsto en la normativa vigente, se procede a

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

interés en sustentar la oposición ----------------

Que, en tal contexto queda comprolado 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 cotrTo rnarcas los signos qile cznstitillan ilnA reproduccitín imitacirin, traducción,

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

conocido en el sector Pertinente del ptiblico, qtue pertenece A an tercert, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se aplique el signo,'caando su uso y registrofuesen sasceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asociacirin cax-ese tercero, o signtf.qae un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocidb el signo".--

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

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

estipuladas en la Ley n' t.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n." 523/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

corresponder así en derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

{rf,
\\?
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE

DEDUCIDA DEXCO S.A. CONTRA PA§TOR
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA
09.*-----

HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
ROCHE GALEANO SOBRE
.DEKA ELECTRIC' CLASE

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
DEXCO S.A. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de

marca "DEKA ELECTRIC" clase 09, Expedienre no 241s826 solicitada por PASToR
ROCHE GALEANO

Artlcalo 2.- RECHAZAR la solicitudde registro, LECTRIC"
clase 09, Expediente n" 2418826 solicirada por PAS o.-----------

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

suriREz

de Asuntos Marcarios Litigiosos

Pág¡na4de4



.M "S GOBIpR.NOnrr l:lnrt:<;róNNr\{tr{)NAr

k d p¿nAGUÁY i§,l1?l','iti

Resolución D.A.M.L n. " n {.A i---rd-----td-----

POR LA CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA AGROFIELD S.R.L. CONTRA PALOMA MARfA FUSTER TROCHE
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *FAUNANKOS' CLASE

{r 6 7

Asunción,

YI§TO:

El expediente cararulado, AGRO'ÉIELD S.R.L. conrra PALOMA MARÍA FUSTER

TROCHE sobre oposición al registro de rnarca "EALII\iATIKOS" clase 35 y?--------*

CONSIDERENPO:

Qr., se promueven oposiciones conüa la solicitud de registro de la marca

'FALAIAIIKOS", solicitada para la clase 35, en base a Ia marca FAUNA TOWN clase 44,por lo
que corresPonde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundible s---------------

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

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

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

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

para distinguir.productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas restriéáones para el registro de una marca; es decir, dichas

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

precautelar otrob derechos o intereses, tan váIidos como el derecho a constituir.una marca.

t ,trtÉ, i.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su ritular el derecho al uso
excl y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los.productos o servicios

que figuren, siempre que lengqn relación enre ellos.

1 s DIü 2025
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA AGROFIELD S.R.L. CONTR^+ PALOMA MARfA FUSTER TROCHE
§OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE 'LA MARCA "FA[INAilKOS' CLASE
35.----------

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

corresponde e 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FAUNAIIKOS" se

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

oposición FAUNA TOWN 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 tento esta Dirección considera que la marca

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

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

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

plazo legal esdpulado, 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 la parre oponente y evidencia

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

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

procesal.--- ------:----------

uerdo con lo anteriormente expuesro, la declaración de rebeldía no solo ororga

tos de la oponente, sino que también refierzala falta de aptitud de la marca

Página?de4



df "-q GOBIERNO»EL I:¡¡t¡,( t ltiN rtt tc¡h,rt

k.§ pARAGUAY i','1?1?1.',',?ifl

Resolución D.A.M.L n.' 1 & 6 7
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA AGROFIELD S.R.L. CONTRA PALOMA MARfA FUSTER TROCHE
SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA .EAUNATIKoS, CLASE
35 ------------:-

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"

Que, en consecuencia, '

resolver el presente expediente

interés en sustentar la oposición.

y conforme a lo previsto en Ia normativa vigente, se procede a

con base en los elemenros disponibles, presumiendo la falta de

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 cor/10 marcas los signos qae constituyan ana reprodurción imitacirin, traduccirin,

transliteracirin ttranscnpcidn total o parcial de signa distintiao idénticos o similar, notonamente

conocido en el sector pertinente del públtco, qae Pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando sa aso y registrofuesen susceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asociacidn con ese terc:ro, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".-

Que, por lo expresado y de confolmidad al ordenamiento juríüco marcario vigenre, esra

Dirección consid,era que la marca solicitaia'se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas en la Ley n" 7.2)4/98 y no.reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n! 524125, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

por corresponder así en derecho,-

Por tanto,
TORA DE ASUNTOS .MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCTDA AGROFIELD S.R.L. COI{TRA PALOMA MARfA FUSTER TROCHE
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *FAUNANKOS' CLASE

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
AGROFIELD S.R.L. conrra PALOMA MARÍA FUSTER TROCHE sobre oposición
al registro de marca "FALII{AIIKÓS"tlase 35, Expediente n'2427713 soliciiada por
PALOMA MARfA FUSTE( TROC HE--.

Artlculo 2.- RECHAZAR la s6licitud de registro de la m
clase 35, Expediente no 2427713 solicitada por !

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

SUIíREZ

Directora
Asuntos

AIIKOS"
FUSTER
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CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'FUSOT CLASE

. Asunción,

VISTO¡
1 6 DIC 2025

El expediente caratulado: LABORATO&IO BALLEzuNA LTDA., conrra MARÍA
LUZ CABRE$.A sobre oposición 

:,1 '..-'r- l: ::r:: -:::::_ :::': :Y7" - "' -- -- - -- - -':-.-' -- -

coN.SIDERANDO:

Qr., ,E promueven oposiciones cqnrra la solicitud de registro de la marca "FUSOB,

solicitada p.r, iá clase 03, en base a la marca fUZbf .U.e 03, por lo que correspond.e a esta

Dirección deteutrinar si las marcas son o no confund.ible s.--'-------------

Que, en uso de las atribuciones otorgades por la leyl a esta dependencia adminisrrativa, al

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

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

velando siempre por el interés general. --:--------------

Que, tal cgmo lo expresa el Art. 1 de la Ley n' t.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

t Artícuio l5 " .- El registro de una marca hecho de ¿cuerdo con esta le¡ concede ¿ su titular el derecho al uso

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

sus derechos. Asimismo co¡cede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectaliente a confusión o asociación entre Ios productos o servicios

que figuren,tiempre que tengan relación entre ellos.

:'

.t,
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DEDUCIDA POR LABORATORIO BALLERINA LTDA., CONTRA MARÍA LUZ
CABRXRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'FUSOL" CLASE

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

precautelar orros 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 administrat iva 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FUSOU'se obserya a

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

FUZOL se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamenre idéntic¿s

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

Que, resulta evid.ente la identidaá, por tento esta Dirección considera que la marca

solicitada no reúne las condiciones básicas e§enciales'que la ley requiere como la fuerzadistintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitqs indispensables para el registro de una merc . ------

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 esrablecido en

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

de defensa en tiempo y forma, el solicitinte no desvirtuó los argumenros planteados en la

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

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

de los alegados por l" -parte contraiie, ral como lo dispone la norm¿tiva

P
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Resolución D.A.M.L n. '+0J &69
POR LA CUAL SE DECLARA PROCÉDENTE Y Si HA.CE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR LABORATORIO BALLERINR TTI¡A., CONTRA MARÍA LUZ
CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *FUSOIj' CLASE

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

validez a los argumentos de Ia oponente, sino que también refuerzalefaltade 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 dele Ley n' L.294/98De Marcas.------

Que, en consecuenci", y'.orrfor-e a lo previsto en la normativa vigente, se procede a

resolver el presente expediente 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 Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establecet"No podrá

registrarse corno rnarc*s los sigruos que constitalan anA reprodaccitín imitacirin, traduccirín,

transliteracitín o transcripción total o Parcial de signol distintiuo idénticos o similar, nltlrianxente

conocido en el sector pertinente del público, que Pertenece a iln tercero, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 7 registrofuaen susceptibles de caasar

confasitín o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifque un aprouecbarniento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiua, cualquiera sea la rnanerA o medio por el caal se

bubiese hecbo conocido el signo".-----*---:-

Que, por 1o expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esta

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

la Ley n' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

1,

r
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR LABORATORIO BALLERINA LTDA., CONTRA MARfA LUZ
CABRERA §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *FUSOT CLASE
03.

corresponde confirmar el Dictamen n.' 72/25, de laJefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por t4nto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo l.- DECLARAR procedenie y hacer lugar a la acción deducida por
LABORATOzuO BALLEÍÚNA .LIDA., contTa MARÍA LUz CABRERA sobTe

oposición al registro de marca "FUSOL" clase 03,.Expediente n' 22I2L54 solicirada por

Artlcrulo 2.- RECI{AZAR la solicitud de registro de L" clase 03,
Expediente n" 2212154'solicitada poi MARÍA LUZ

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE porcédula. -

Directora

de Asuntos Marcarios Litigiosos

r.". l¡
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Resolución D.A.M.L n.'

POR LA CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR
EFRÉN CACERES URDAPILLETA SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'OXVAR" CLIISE 34.----------

Asunción,
:

VISTO:

El expediente caratulado: §IENZHEN FUTURE TECH Co., LIMITED contra

EDGAR EFRÉN CACERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "OXVAR"
clxe34yr-- ---------::-'------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicirud de registro de li marca "OXVAR",
solicitada para la clase 34, en base a 7e marce OXVA clese 34, por lo que corresponde a esta

Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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

Que, tal como lo exprese el Art. 1 de'l¿ Lgy r' 1.294/98,las marcas son signos que sirven

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia
legislación mdr-5:aria, ciertes restricciones para el registro de una merce; es decir, dichas

.:l

tArtíc¡.¡lo 15 ' .- EI registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su timlar el derecho al uso
y a eiercer ante los órganos jurisdiccionaies las acciones y medidas que correspondanexc

sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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Resolución D.A.M.L n. " 1 & 6I
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR
EFRÉN CACERES URDAPILLETA §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'OXVAR" CLASE 34.--------------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrr an pere.

precautelar otros derechos o intereses; tan vá[áos comb el derecho a constituir una marca.

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

corresponde a esta instancia administrativa realizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la mism. ,. ..r.ord.a dentro de las resrricciones para el registro de una

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

Que, realizado el cotejo marcario enire la denominación solicitada "OXVAR" se obserya

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

OXVA se percibe que entre las misnsas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas

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

Que, reSulta evidente la ideñtidad, por tanto esta Dirección considere que la marca

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

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

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 rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

§gPo y formq el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la

la legitimidad del derecho invocado por la pane oponente y evidencia

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

por Ie parte contraria, tal como lo dispone la normativa

00
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DEDUCIDA SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR
ErRÉN cAcEREs uRDApILrrre soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE LA
MARCA "oxVAR" CLASE 34.------.---

Que, de acuerdo con lo antedormenr..*Oo.rro, la declaración de rebeldí¿ no solo ororga

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

solicitada para su regis tro.------------

Q,r., Pal las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

asociación/confüiión d.e marcas. La denomihación solicitad.a no reúne los requisitos que la hacen

un signo regiscrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada 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 expediente con base en los elemenros disponibles, presumiendo la falra 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 establec e: " No podrá
registrarse c07r7o marcas los signos que constituyan'tuná reproducción imitacirín, traduccidn,

transliteracirin o transcripcitín total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnent€

conocido en el sector pertinente de! qñblico, qae pertenece A un tercero, cualesquiera qae sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuaido su uso 7 registrofuesen susceptibles de cnusar

confusidn o un nesgo de asociacitín cln ese tercerl, o signif.que an aprouecbarniento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiua, cualquiera sea la rnanera o ntedio por el caal se

bubiese becbo conocido el signo".---

expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

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

n' L.2)4/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

n¡ lt¡tt:r :lils hi ¿tc t$N aL
r,D PROPItrr}AD
INTETECTUAL
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Resolución D.a.M.L ".._$S_l 1- 6 $
POR LA CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA SHENZHEN FUTURE .TECH CO., LIMITED CONTRA EDGAR
EFRÉN CÁCERES URDAPILLETA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA "OXVAR" CLASE 34.

corresponde confirmar el Dictamen n.' 5t4/i5,de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así eqderecho.-

' Portanto,
LA DIRECTORA DE A§UNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
SHENZHEN FUTURE TECH CO., LIMITED conua EDGAR EFRÉN CACERES
URDAPILLETA sobre oposición al registro de marca "OXVAR" chse 34, Expediente

n' 236259.2solicitada por EDGAR EFRÉN CACERES

Artíctlo 2.- RECIIAZAR la soliciud de registro, i clase 34,
Expediente n" 2362592solicitada pór EDGAR ETA.--

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

:a
Asuntos Marcarios Litigiosos

hLVARENG
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poR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ECCTÓN

DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO
poRrILLo soBRE oposrclóN AL REGISTRo DE LA MARCA *PLASENCIÁ:'

CLASE 34.----------

Asunción, l6DIc 2r¡2s

VISTO:

El expediente caratulado: NESTOR PLASENCIA contra GLOzuA IRENE

HERRERO PORTILLO sobre oposición al registro de marca "PLASENCIIt''clase 34yr---------

CONSIDERANDO:

Q*., se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca

"PLASENCIIt'', solicitada para la clase 34, en base a la marca PLASENCIA clase34, 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 analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

limiraciones a la 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.

'Artí El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso

excl

con

y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

directa o indirectamente a confusión o asociación entre los producros o servicios

ue 6guren, siempre que tengan relación entre ellos.
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poR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCIÓN

DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO

PoRTILLO SOBRE OPOSTCIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA .PLASENCIA,

CLASE 34.----------

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

corresponde a esra instancia 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 Marcas.--

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

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

oposición PLASENCIA se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuetza distintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una matca, """

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

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

oposición. Esro refuerza la legitimidad del derecho invocado por la Parte oPonente v evidencia

un desinterés del solicitanre en proseguir con el trámite, permitiendo que se Presuma la veracidad

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

procesal.----

uerdo con Io anteriormente exPuesto) la declaración de rebeldía no solo otorga

tos de ia opon€nte, sino que también refuerzala falta de aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO
PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PLASENCIIT'
cLASE 34.----------

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 dela Ley n" L.294Dg De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la 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 podruí

registrarse c07n0 nTarcas los sígnos qae constituyan ilna reproduccidn irnitacirín, traduccirjn,

transliteración o transcripción total o parcial de signos di¡tintiuo idénticos o similar, notonamente

conocido en el sector pertinente del público, que Pert€nece A un tercerz, caalesquiera qae sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofwesen silsceptibler de causar

confusirin o un nesgo de asociación czn ese tercerl, o sigrutf.que un aprouecbantiento de la notoriedad

del signo o la dilucitin de su fuerza distintiua, cualquiera sea la manera o rnedio por el cual ¡e

bubiese becbo conocido el signo".--

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

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

corresP firmar el Dictamen n! 517/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

o por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCTÓN

DEDUCIDA NESTOR PLASENCIA CONTRA GLORIA IRENE HERRERO
pORTILLO SoBRE oposICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'PLASENCLtr'

CLASE 34.----------

RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por

NESTOR PLASENCIA contra GLOzuA IRENE HERRERO POMILLO sol¡re

oposición al regisrro de marca "PLASENCIIt'' clase 34, Expedienrcn" 22L2322 solicitada

por GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO """""-""7

Lrtloulo 2.- RECHAZAR la soliciud de regis

34, Expediente no 22l2322solicitada por GLORIA

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

l'clase

LLO.--
arca "PLASE
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Resolución D.A.M.L n. o 0Tl 71
POR LA CUAL §E DECLARA PRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A LA RCcIÓN
DEDUCIDA PALM ANGELS §.R.L. CoNTRA vICToR toTÓN GARCIA soBRE
oposrcróN AL REGISTRo DE LA MARCA 'nALM ANGELS y ETIquETrf'
CLASE 25.*----

4

Asunción,

VISTO:

n que figuren, siempre que tengan relación encre ellos,

? 6 DiC t¡Zi

El expediente cararulado: PALM ANGELS S.R.L. conrre VICTOR ROLÓN GARCIA

sobre oposición al registro de marca "PALM ANGELS YETIQUETA" clase 25yr--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PALM

ANGELS Y ETIqUETI{', solicitadapara la clase 25, en base a la marca PALM ANGELS clase

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

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

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marc ) se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n" 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

limitaciones a la 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.

I Artículo l5 ' .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso

exclusi misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

cont
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PoR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA RCCIÓN
DEDUCTDA pALM ANGELS s.R.L. CONTRA yICToR nOrÓN GARCIA SOBRE

oposICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA .PALM ANGEL§ Y ETIQUETA,

CLASE 2s.-------

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

corresponde a esra instancia administrativa rearlizar 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, realizado el cotejo marcario entre Ia denominación solicitada "PALM ANGELS Y

ETIQUET,{' se obserya a simple vista que Ia misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposición PALM ANGELS se percibe que entre las mismas existen elementos que

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

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

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

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

Que, adicionalmenre, el solicitante no contestó el traslado de Ia oposición dentro del

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

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

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

oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oPonente y evidencia

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámice, permitiendo que se Presuma la veracidad

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

procesal.----

anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga

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

,Que,-de¡tcue

, tor rrg\.
Para su reg

rdo con lo an

rtos de la opo:

.stro.------------

("Krut
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POR LA CUAL sE DECLARA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCIÓN
DEDUCIDA PALM ANGELS S.R.L. CoNTRA vICToR RoTÓN GARCIA SOBRE

oposrcróN AL REGISTRo DE LA MARCA "nALM ANGELS y ETIqUETA"
CLASE 25.-------

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 dela Ley n" L.294/98 De Marcas.-

Que, en consecuencia, y conforme a Io 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

registrarse corno rnarcas lot signos que constituyan una reproduccirin imitacitín, traduccitin,

transliteracirin o transcripcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnente

conocido en el sector pertinente del público, qae pertenece a un tercerl, cualesquiera qwe sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, caando su wso y registrofuesen swceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asociación con ese tercerl, o signr.f.que un aprouecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucitin de su fwerza dístintiua, cualquiera sea la nTanera o medio por el cual se

bubiese hecbo conocído el signo",----

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

Dirección considera que Ia marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas en la Ley n" L.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n." 5L6/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición d por corresponder asl en derecho.-

Por tanto,
TORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA PALM ANGELS S.R.L. CONTRA VICTOR ROLÓN GARCIA SOBRE

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *PALM ANGEL§ Y ETIqUETÁ:'

CLASE 25.-----

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a Ia acción deducida por PALM

ANGELS S.R.L. conrra VICTOR ROLÓN GARCIA sobre oposición al registro de

marca "PALM ANGELS Y ETIQUETIt'' clase 25, Expedienre no 23106321solicitada

por vICTOR ROLÓN GARCIA.-

Artlctlo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PALM ANGELS Y

ETIqUETIt'' clase 25, Expediente no 23106321 solici R ROLÓN

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. -

Asuntos Ma Litigiosos

¡0J i¡atlü
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Resolución D.A.M.L n. " 0 0 1 trY 2
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA NICOTAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPIThL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSUTTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA
"coMFoRfEC. y ETIQUETA' CLASE tr.---------_

Asunción, Tirji 
1ü1¿i

VISTO:

El expediente caratulado; NICOLAS GONZALEZ oDDoNE socIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING
AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORIEC. y
ETIQUETA' clase 11 y;------------

CON§IDERANDO:

Qt., se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de Ia marca

"COMFORTEC' Y ETIqUETA", solicitada para la clase 11, en base a la marca CONFORT
ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 11, por lo que corresponde a esta

Dirección determinar si las marcas son o no confundible s,--------------

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

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

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

velando siempre por el interés general.

t Artículo l5 ' .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclus-i Ia misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

ione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios

en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

Página 1 de 4



(3 $iilitiffv I P^ffi'{'.1+},licIoNAL

ResoluciónD.A.M.Lr.' fi ü 1 4 7 2
PoR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA RCCTÓN

DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA

DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSUTTING AND COMPAI{Y
s.A. (c&c s.A.) soBRE oposlclóN AL REGISTRo DE LA MARCA
*coMFoRTEC. Y ETIqUETA', CLASE tr.----------

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

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

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 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 esra instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y Ia

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el regisuo de una

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COMFORIEC. Y

ETIQUETIf' se obserya a simple vista que Ia misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposición CONFORI ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) se

percibe que enrre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los

planos fonético, visual y conceptual.-

Que, resulta evidente la idenddad, por tanto esta Dirección considera que la maÍca

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

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

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

69 delCPC. La rebeldía en este conrexto implica que, al no haber ejercido su derecho

dempo y forma, el solicicante no desvirtuó los argumentos planteados en la

refuerza Ia legitimidad del derecho invocado por la Parte oPonente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANOMMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSUTTING AND COMPAI\IY
s.a. (c&c s.A.) soBRE oposrcrÓN AL REGTSTRo DE LA MARCA
"coMFoRTEC. y ETIQUETA" CLASE tL.----------

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

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

procesal.---

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzalafaltade 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 artlculo 2 dela Ley n" 1.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la 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 corno nTd,rcas los sígnos que constitulan una reproduccidn imitacitín, traduccitín,

transliteracirjn o transcripcitín total o parcial de signos distíntiuo idénticos o similar, notortamente

conocido en el sector Pertinente del ptibllco, qae pertenece a an tercerz, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y regi$rofuesen silsceptibles de causar

confusión o un riesgo de asociacirín czn ese tercerz, o signif.que un aProuecbamiento de la notoriedad

dilucidn de su fwerza distintiua, caalquiera sea la Tnanera o medio por el cual se

'ido el signo"
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Resolución D.A.M.L n.'

PoR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCIÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANOMMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULflNG AND COMPANY
s.A. (c&c s.A.) soBRE oposlcróN AL REGISTRo DE LA MARCA
*coMFoRTEC. Y ETTQUETIT CLASE tL.----------

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

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

estipuladas en Ia Ley n" 1.294/98 y no reúne los requisitos pera su registro, por Io que

corresponde confirmar el Dictamen n.' 520/25, de laJefatura de Ia Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PALM

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE

CAPITAL ABIERIO O NGO SAECA contra CONSULIING AND COMPANY

S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORIEC. Y ETIQUETA"

clase 11, Expediente n' 24110978 solicitada por CONSULTING AND COMPANY

s.A. (c&c s.A.)----:

Artícvlo 2.- RECHAZAR Ia solicitud de registro de la m "COMFORTEC. Y

ETIQUETA" clase 11, Expediente no 241L0978 soli LTING AND
cOMPANY S.A. (C&C S.A.)-----

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

..:.:
,,r1'' ,\

SUÁREZ

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

1 tr7 2

Dirección

Página 4 de 4



GOBIERNO»r:r_ I DrRrccróNNACToNAL

PARAG ÚÁY i I^i,I,}?,¿i..?f.,

ResoruciónD.A.M.Ln.' I0 1 eV 3
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE TUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
s.A. (c&c s.A.) soBRE oposrcrÓN AL REGTSTRO DE LA MARCA
"coMFoRTEC. y ETIQUETA' CLASE 35.----------

Asunción,

VISTO:
1 CI CIit 2¡32i

El expediente cararulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD

ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERfO O NGO SAECA contra CONSULIING
AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al regisrro de marca "COMFORIEC. Y

ETIqUETIt'' clase 35 yr-----*--

CONSIDERANDO:

Qt., se promueven oposiciones contra Ia solicitud de registro de Ia marca

"COMFORTEC. Y ETIQUETIf', solicitada para la clase 35, en base a la marca CONFORT

ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 35, por lo que corresponde a esta

Dirección determinar si las marcas son o no confundible s.--------------

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

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

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que esrablece Ia ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

' Artlculo 15 " .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso

exclusi la mism¿ y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSUI.JIING AND COMPANY
§.A. (C&C S.A.) SOBRE OpOSrCrÓN AL REGTSTRO DE LA MARCA
"coMFoRTEC. y ETIQUETh:' CLASE 35.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n' 7.294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

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

precautelar otros derechos o intereses, tan 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 este instancia administratíve, rezlizar 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COMFORTEC. Y

ETIQUETA" se obserya a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposición CONFORI ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) se

percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los

planos fonético, visual y concepual.-

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

solicitada no 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, 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 A¡r-(Qy 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

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

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

'l J'r)¡l
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSUI.JTING AND COMPANY
s.a. (c&c s.A.) §OBRE oposrcrÓN AL REGTSTRo DE LA MARCA
*coMFoRTEC. Y ETIQUETII', CLASE 35.----------

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

procesal.----

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

validez a los argumenros de la oponenre, sino que también refuerzalafaltade aptitud de la marca

solicitada para su registro.----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que exiscirá 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 delaley n" 1.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en susrentar 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 c07r10 nlarcas los signos qile czn$ituyan ilna reproduccirin imitación, traduccidn,

transliteracirin o transcripción total o parcial de signos distintiuo idénticos o sin'tilar, notoriamente

conocido en el sector Pertinente del pú.blko, qa€ p€rtenece a an terc€rz, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cwando su uso 1t registrofuesen rilscePtibles de causar

iesgo de asociación con ese tercerl, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

de su fuerza distintiua, cualquiera sea la manera o n'tedio por el cual se

'o el signo".-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
s.A. (c&c s.A.) soBRE oposrcrÓN AL REGTSTRO DE LA MARCA
"coMFoRTEC. y ETIqUETA" CLASE 35.----------

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

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

estipuladas en Ia Ley n' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n." 519/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar ala

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedence y hacer lugar a la acción deducida por PALM
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORIEC. Y ETIQUETIf'
clase 35, Expediente n" 24110983 solicitada por CONSULIING AND COMPANY

Artloulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro ORIEC. Y
ETIQUETIt'' clase 35, Expediente no 24110983 soli NG AND
COMPANY S.A. (C&C S.A.)-----

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

tri=ll
tli, i

SUÁREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos

ALV
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANOMMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
s.A. (c&c s.A.) soBRE oposrcrÓN AL REGTSTRO DE LA MARCA
"coMFoRTEC. y ETIQUETtf', CLA§E 07.----------

Asunción,
1 6 üiC 2025

YISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD

ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULIING
AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORTEC. Y

ETIQUETA" clase 07 y;--------*----

CONSIDERANDO:

Qt., se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca

"COMFORTEC. Y ETIQUETA", solicirada para la clase 07, en base a la marca CONFOM
ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 07, por lo que corresponde a esta

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

' Artlculo 15 ' .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso

exclusivo misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
i\sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

no que pueda ucir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

quiera sea la clase e figuren, siempre que tengan relación enrre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A tA ecclÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANOMMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPAT\IY
s.A. (c&c s.A.) soBRE oposrcróN AL REGTSTRo DE LA MARCA
"coMFoRTEC. y ETIQUETIT CLASE 07.----------

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

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

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

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 in¡erés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrative realizar el análisis de la solicicud 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COMFORTEC. Y

ETIQUETIt'' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

merca base de oposición CONFORI ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) se

percibe qu€ entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en ios

planos fonético, visual y concepcual.-

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

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

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

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

plazo ipulado, Io que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en

el I CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

po y forma, el solicitante no desvirtuó los argumenros planteados en la

la legitimidad del derecho invocado por la parte oponenre y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA NICOTAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
s.A. (c&c s.A.) soBRE oposrcróN AL REGTSTRo DE LA MARCA
*coMFoRTEC. y ETIqUETA', CLASE 07.----------

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

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

procesal.---

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía 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, esca Dirección considera que existirá el riesgo de

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

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

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

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

interés en sustentar la 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 c0m0 n'¿arcas los signos qae constitalan unA reproduccíón imitacirin, traduccidn,

transliteracirín o transcnpción total o parcial de signos dístintiuo idéntkos o similar, notoriamente

conocido en el sector Pertinente del públho, que Pertenece A un tercero, cualesquiera que sean los

productos, ios a los que se aplique el signo, cuando su uso )t registrofuesen suscePtibles de cawsar

de asociación con €se tercero, o signtf.que un aprouecbamiento de la notoriedad

de su fuerza distintiua, cualquiera ¡ea la ntanera o medio por el cual se

signo".-------

C
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE IIACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CON§ULTING AND COMPANY
s.A. (c&c s.A.) soBRE oposrcrÓN At REGTSTRo DE LA MARCA
*coMFoRTEC. y ETIqUETA', CLASE 07.----------

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

Dirección considera que Ia marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas en la Ley n' L.2)4/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.' 578/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a Ia

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PALM
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE

CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSUTIING AND COMPANY
S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORfEC. YETIQUETIt''
clase 07, Expediente n" 24110974 solicitada por CONSULIING AND COMPANY
s.A. (c&c s.A.)-----

Artíctilo 2.- RECHAZAR Ia solicitud de registro de la FORTEC. Y

ETIQUETA' clase 07, Expediente no 24170974 solici NG AND
COMPANY S.A. (C&C S.A.)-----

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

//'

UAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PRoCEDENTE Y sE HACE TUGAR A LA RccIÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSUtrING AND COMPANY
s.A. (c&c s.A.) soBRE oposrcróN AL REGTSTRo DE LA MARCA
"coMFoRTEC. y ETIqUETA', CLASE 09.------

Asunción, 1 6 Drc 2025

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD

ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERIO O NGO SAECA contra CONSULIING

AND COMPANY S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORTEC. Y

ETIQUETIf' clase 09 yt------------

CONSIDERANDO:

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

"COMFORTEC. Y ETIQUET,{', solicitada parala clase 09, en base a la marca CONFORT

ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) clase 09, 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 tnalizar la oposición a la solicirud de registro de una marca) se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso

a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

rechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

ir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

e figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

;;;H
ra quien lesione sus

§no que pueda ind
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANOMMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSUTTING AND COMPAI{Y
s.A. (c&c s.A.) soBRE opo§rcrÓN AL REGTSTRo DE LA MARCA
"COMFORTEC. Y ETIQUETX\:' CLA§E 09.-----

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

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

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

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

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 reelizar el análisis de la solicitud en trámite y Ia

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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COMFORTEC. Y

ETIQUETIt'' se observa a simple vista que Ia misma es indefectiblemente confundible con la

m rca base de oposición CONFORI ZONE CONECTADOS A TU ESPACIO (SLOGAN) se

percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idéndcas en los

planos fonético, visual y concepual.-

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

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

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

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

del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

iempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la

fuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponence y evidencia
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POR LA CUAL sE DECLARA PRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY
s.A. (c&c s.A.) soBRE oposrclóN At REGTSTRo DE LA MARCA
"coMFoRTEC. y ETIqUETA" CLASE 09.-----

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

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

procesal.----

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, Ia declaración de rebeldía no solo ororga

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzala 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 Ia causal prohibitiva de regisrro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2delaley n' L.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la 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 c0n10 Tnarcas los signos que constituyan ant reproduccitin intitacirin, traduccirin,

transliteracidn o transcripcitín total o parcial de signos distintiuo idéntico¡ o similar, notoriamente

conocido en el sector pertinente del públko, qile P€rtenece a an tercerl, cualesquiera que sean los

productos a los qae se aplique el signo, cuando su uso I regisffofuaen susceptúles de causar
'e 

asociacirin con €se tercerl, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedadcon

de su fuerza di¡tintiua, cualquiera ¡ea la rnnnerA o medio por el cual se

signo".-------
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PoR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCIÓN
DEDUCIDA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA
DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPAI{Y
s.A. (c&c s.A.) soBRE oposICIóN At REGISTRo DE LA MARCA
'coMFoRIEC. Y ETIqUETA', CLASE O9.-----*-

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

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 regisrro, por lo que

corresponde confirmar el Diccamen n." 52L/25, de laJefacura de Ia Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PALM

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE

CAPITAL ABIERIO O NGO SAECA contra CONSULIING AND COMPANY

S.A. (C&C S.A.) sobre oposición al registro de marca "COMFORfEC. Y ETIQUETIf'
clase 09, Expediente n" 24110976 solicitada por CONSULTING AND COMPANY
§ a la.R,t-§ a \--------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ma .Y
ETIQUETA' clase 09, Expediente no 24110976 solici AND
coMpANy s.A. (c&c s.A.)----------

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

ALVARENGA
Directora

ntos Marcarios Litigiosos
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ResoluciónD.A.M.rr." 0,m 147 6
POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB
cuARANr coNTRA ALCTDES AGUTLAR CANDTA soBRE oposlcróN AL
REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIQUETA, CLASE 35..-.---..-.-

Asunción,
1 6 DIC 20Zi

VISTO:

El expediente cararulado: SUPERMERCADO GUARANI s.R.L. y CLUB
GUARANI contra ALCIDES AGUILAR CANDIA sobre oposiciones al registro de la marca

CASA GUARANI CG Y ETIqUETA, clase 35,y--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de regisrro de la marca CASA

GUARANI CG Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a las marcas

SUPERMERCADO GUARANÍ y CLUB GUARANÍ, en la clase 35 y 41 respectivamente, por
lo que corresponde a esta Dirección dererminar si las marcas son o no confundible s.-------------------

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia
Iegislación marcaria, ciertas restricciones pera el registro de una mzÍca; es decir, dichas

1 Artículo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su titular el derecho al uso
excl misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB
GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPO§ICIÓN AL
REGr§TRO DE LA MARCA CASA GUARANT CG Y ETTQUETA, CLASE 35.-----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenlran 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 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

m rcaprevistas en la Ley de Marcas.--

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

notar que la marca solicitada CASA GUARANI CG Y ETIQUETA y las marcas oponentes

SUPERMERCADO GUARANÍ y CLUB GUARANÍ, gramaticalmente al primer golpe de

vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia

entre las mismas.-----

Qr., entre las marcas en pugna: CASA GUARANI CG (solicitada) vs.

SUPERMERCADO GUARANÍ y CLUB GUARANÍ (oponentes), en conjunto y

sucesivamente, es de relevancia Ia comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales,

lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas

denominaciones. Resalter estas distinciones permite une utilización más adecuada y específica de

cada término en contextos relevantes, promoviendo asl una comunicación clarzy efectiva tanto a

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

se aprecia una cierta similitud fonética entre las mismas, dicha similitud no es

significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. ---

001

Página} de 6



q3 $iffitil?;v I i"',',ts'f,r,:tlcloN^I

r&7 6Resolución D.A.M.L n. o

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB
cuARANr coNTRA ALCTDES AGUTLAR cANDTA soBRE oposlclóN AL
REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANT CG y ETIQUETA, CLASE 35.-----------

Que, al realiza:, el esudio sobre posible coexistencia encre la potencial marca con las

bases de oposiciones nalizadas en su coniunto. si

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 entre dichas marcas. Se puede

percibir a simple vista la diferencia exisrenre entre las mismas.

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

hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión. y en ningún momento podrán

ec Íre^Í inconvenientes al público interesado puesto que tanro la solicitud acompaña al elemenro

común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente

como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.

Que, luego

que las marcas en

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

pugna pueden coexistir pacíficamenre, la marca solicitada yla marca oponente

Que, también cabe señalar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el

notar que, tanto la solicitud de registro como los oponentes cuentan con une

identifica, siendo de esra manera claramenre distinguibles, por ende,

tanto la demanda devienen improceden tes.------------

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca. siempre que esta

ndibles. Por
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB
GUARANI CoNTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SoBRE opos¡clÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA CA§A GUARANI CG y ETIqUETA, CLASE 35.-----------

SOLICIT2DA

OPONENTES
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB
GUARANI CONTRA ALCIDES AGUILAR CANDIA SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA CASA GUARANI CG Y ETIqUETA, CLASE 3'.-.-.----.--

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 reflexiva pues, ésra conragia a quien

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

entre las mismas.-----

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

distinguible de las marcas oponentes, por Io que esra dirección considera que la presenre

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

artículo 2" de leley de marcas ne 1.294/98, / Que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

la faerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el regisrro

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 regisrro reúne los

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas

devienen improcedentes) consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n' 513/25

emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por
corresponder así en derecho.----

Por tanto,

DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELYE:
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS

ACCIONES DEDUCIDAS POR SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB
cuARANr coNTRA ALCTDES AGUTLAR cANDTA soBRE oposrcróN AL
REGTSTRO DE LA MARCA CASA GUARANT CG Y ETTQUETA, CLASE 35.-----------

Artlculo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a la acciones deducidas

por SUPERMERCADO GUARANI S.R.L. Y CLUB GUARANI contra ALCIDES
AGUILAR CANDIA sobre oposiciones al registro de la marca CASA GUARANI CG

Y ETiQUETA, clase 35, Expediente n"2459809 solicitada por -ALCIDES AGUILAR
CANDiA.-

Artíctilo 2.- DISpONER la prosecución de trámites de regisuo de la

marca CASA GUARANI CG Y ETIQUETA clase 35, solicitada

PoT ALCIDES AGUILAR CANDIA

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ---

a

de Asuntos Marcarios Litigiosos

te n'245
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Asunción, 1 ,, :\ .' 6 .,tüli

VISTO:

El expeüente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN conrra IGNITE
INTERNAIIONAL, LfD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 32,

f:---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contre la solicitud de registro de le marca SEX ADDICT,
soliciteda para la clu,e 32, en base a la solicitud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase

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

confu ndible s.--- - -- -- - --- -

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo exprese el Art. 1 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 mercq es decir, dichas

'Artlculo de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede ¿ su titular el derecho al uso

a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al uso de cualquier

directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

quien lesione

igno que pueda

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

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 administrativa realizzll_ 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

merce previstas en la Ley de Marcas.-

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer de cuestiones relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o

transferencia de mercas, según lo dispone leley ne 1294/98 de Marcas y sus reglamenros.-----

Qo., el oponente manifiesta ser titular

BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la

generar riesgo de confusión en el público consumidor.

del signo SEX ADDICT BY DAN
marca solicitada SEX ADDICT podría

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicirante IGMTE
INTERNATIONAL LTD., se verifica que la denominación SEX ADDICT se encuenrre

registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacion al. -------------

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la

para impedir su registro en territorio nacional.

mencionar que en el caso bajo análisis, se examin¿ la solicitud
NITE INTERNATIONAL LTI), titular de la marca SEX ADDICT,

Página 2 de 8
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§EX ADDICI, CII§E 32.--------

frente a la solicitud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El

conflicto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizada de un signo nororiamente

conocido, lo que podría generer riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca

prioritaria.--

Que, la marca notoria goze de una protección ampliada que trasciende los límites de la

especialidad marcaria. Como explica Fernández-Novoa (2OO4), el fundamenro de esra

protección radica en que la notoriedad conüerte ela merce en un valor patrimonial y simbólico

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusión como el

aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con

relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base del recbazo es ilna rnarca intensamente

utilizada, de gran difusidn o goza del carácter de notoria, el cnteno que se aplica en el cotejo es

iguroso o rnás estricto. con laf.nalidad de euitar el aprouecbamiento del prestigio ajeno, bacer ualer

la leahad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidoy'" y en esre sentido la

casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, Bercoütz Rodrlguez-Cano (20f S) señala que la marca nororia merece una

defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes desdnados a productos o

servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su

faerza distintiva.

6 bis del Convenio de Parls para Ia Protección de la Propiedad

al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

CAS" -Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Penot,2}l7
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deben denegar o invalidar el registro de marcas que consrituyan una reproducción o imitación de

una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que

exista riesgo de confusión. -------------

Que, en el presente supuesto, la firma IGMTE INTERNATIONAL LTD ostenta la

titularid¿d del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmenre como marca nororia en

diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En

consecuencia, la protección de ücho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino

que se extiende frente a cudquier intento de imitación susceptible de generar asociación

indebida.--

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la protección
reforzada de las marcas notorias. En el caso oRolex S.A. c/ Relojes Rólex' (CSJ Paragua¡
2016l,la Corte Suprema estableció que "la notoriedad amplía el ámbito de prorección de la

marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y
aprovechamiento injustifi cado de su prestigi o" .------------

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v Polygenix
Group Co.) resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociación con una marca nororia preexistente

Que, la Corte §uprema de Justicia (4.I. ¡.e lo46/2üls, *Victoria's Secret c/
Victoria i) sostuvo que las marces notorias gozen de una protección ampliada,

servicios no idénticos, en ranto exista posibilidad de aprovechamiento o
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GOBIL,RN0orr
PARAGUAY

t »m¡ccló¡,¡N¿croNAL
I »r, pnoprrr¡¡,lr
I rxrrlr.crul¡.

Resolución D.a.M.L". "-$-LX 4'V .r?

POR LI\ CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTT Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNANONAL, LTT)., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sEx ADDTCT CLASE 32.--------

Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una

marca notorie constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido

(como "BYDAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciación nominal.--

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamenre que la tegitimación en la
oposición debe fundarse en Ia existencia de un interés jurlüco real y actud respeco del signo,

ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vlnculo legítimo y directo con

la marca. La ausencia de ücho interés conyierte a la oposición en un acto ¿busivo, contrario a la

finalidad del sistema marcario, el cual está destinado e proteger la leal competencia y no a servir de

instrumento de obstrucción (Bidart Campoq N.: "Derecbo de la Conxpetencia y PrEiedad
Indastial', 20 1 1).-------

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las

partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Británica de fecha 27 de merzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,

consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se

ordena: "1. Dan Bilzenan tiene probibido cornpetír directa o indirectamente con lgníte basta que se

dicte una orden f.nal en esta accitín, incluyendo abstenerse de: a) clntactar a los fabricantes 0

distribaidores de lgnite, o minoristas de Prodactos de aapeo; b) prestar su nombre o imagen para la

cornercializacuin de prodactos de uapeo distintos de los productos de lgnite; c) pertnitir que SAVH

LLC., fabnque, distribuya, comercialice, uenda o transfera productos de uapeo; d) usar o distnbuir
,Tnagenes por lgnite o utilizadas por lgnite; y e) promocionar prodactos de uapeo distintos

de por lgnite."

sentido, la oposición planteada en auros no persigue la defensa de un

arca, sino que constituye un eiercicio indebido, obstructivo y carente
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sEx ADDICL CUISE 32.--*---

de causa legltima, contrario aI principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad

industrial.-

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona acrúa con la

intención de obstaculizar iniustific¿damente el registro, aprovecharse de manera indebida
de un signo aieno o impedir el legltimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial.

Que, asimismo, la doctrina latinoamericena, tanro en Barbosa (Brasil) como en

Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario "no puede convertirse en un

instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real

con la explotación del signo" (Barbosa, D.8., "PrEriedade Industial', 2017). En el mismo

sentido, autores como Cados Fernández-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria

debe ser sancionada, en tanto supone un desvlo del fin legltimo del sistema de propiedad
industrial.-

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un

derecho legítimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponente recibió una orden
judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica, y que,

posteriormente e dicha resolución, procedió a presenrar solicitudes de registro de marca de

manera reiterada, conducta que evidencia un actruar de mda fe.-------------

uencia, la oposición constituye un acto de mda fe, carenre de sustento

únicamente e obstruir el eiercicio del derecho de quien sl posee

y actual en la explotación de Ia marca
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Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado

y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos

en contradicción con este principio configura un supuesto de ebuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. ------

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 ürección considera que la presenre

solicitud de registro no se halla incursa en l¿s causales prohibitivas de registro estipuladas el

artículo 2" delel-ey de marcas na 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

lt fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisiros indispensables para el registro

de una marca.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexisrir 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 confirmar el Dictamen n" M5/25 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asl en

derecho.----

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
BILZERIAN contra IGNITE INTERNAIIONAL, LTD., sobre
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oposición al registro de la marc¿ SEX ADDICT clase 32, Expedienre no 24L1268g
solicitada por IGNITE INTERNAIIONAL, Lm.---------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de rámites de la de la
marca SEX ADDICT clase 32, Expediente n' 24lL IGNITE
INTERNATIONAL, I:TD,........ -

Ardculo 3.- NOTIFfQLJE§E por cédula. --

Directora

ntos Marcarios Litigiosos
iii:,\-á

Dir

,
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INTERNAflONAL, f,TD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
sEx ADDICL CLA§E 37.--

Asunción, 13üIC2025

IISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN conrra IGNITE
INTERNAIIONAL, LfD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 33,

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICI
solicitada para la clase 35, en base a la solicitud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase

35, por lo
confundibles.

que corresponde a esta Dirección determinar si las marces son o no

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

'Artículo de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tinrlar el derecho d uso

a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y d uso de cualquier

directa o indirectemente a confi¡sión o asociación entre los productos o servicios

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Íle la misma

quien lesione

que pueda

sea la clase en
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sEx ADDTCI CLASE 33.---:*

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 merca.

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

corresponde a esta instancia 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 Marcas.-

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer de cuestiones relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o

transferencia de marcas, según lo dispone leley ng 1294/98 de Marcas y sus reglamenros.-----

Qo., el oponente manifiesa ser titular del signo sEx ADDICT By DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marca solicirada SEX ADDICT podría

generar riesgo de confusión en el público consumidor. ------------

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicitante IGNITE
INTERNAIONAL [II)., se verifica que la denominación SEX ADDICT se encuenrra

registr¿da a su nombre en diversas jurisdicciones extranieras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacion eJ,. -------------

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la

legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SEX ADDICT, y si la oposición formulada

reune suficientes para impedir su registro en territorio nacional.

mencion¿r que en el caso bajo análisis, se examina la solicitud
INTERNAIIIONAL LTD, titular de l¿ marca SEX ADDICT,
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frente a la solicitud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El

conflicro gira en torno a la reproducción parcial y no autorizada de un signo notoriamente

conocido, lo que podrla generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca

prioritaria.-

Que, la marce notoria goza, de una protección ampliada que trasciende los límites de la

especialidad marcaria. Como explica Fernández-Novoa (2OO4), el fundamenro de esta

protección radica en que la notoriedad convierte ala marca en un valor patrimonial y simbólico

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusión como el

aprovechamiento paresitario del prestigio tieno.---*-

Que, asl también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con

relación a las marcas notorias: "Cuando la rnarca base del recbazo es ilna rnarca intensarnente

utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se ailica en el cotejo es

riguroso o más estricto. con lafnalidad de euitar el aprouecbamr.ento del prestigto ajeno, hacer ualer

la leahad, buena fe comercial 1 proteger los intereses del público consamidor"' y en esre sentido la

casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, Bercoütz Rodrlguez-Cano (2013) señala que la merce,nororia merece una

defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o

servicios üstintos, en atención a la necesidad de preservar su repuración y evitar la dilución de su

fuerze distintiva.

I Convenio

rdenamiento

de Parls para la Protección de Ia Propiedad

peragoeyo, dispone expresamente que los Estados

Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA5 Abeledo Perroq}}L7

El artículo 6 bis del

,F,i".\ alo

lt
,

ODEMl .CAS" -

A.it
{'' /

\.

/\
\
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deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproducción o imitación de

una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que

exista riesgo de confusióD. -------------

Que, en el presente supuesto, la firma IGMTE INTERNAflONAL LTI) ostenta Ia

titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como marca nororia en

diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado globd. En

consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios especlficos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitación suscepdble de generar asociación

indebida.--

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamenre la protección
reforztda de las marcas notorias. En el caso oRolex S.A. c/ Relojes Rólex' (CSJ Paragua¡
2016l,la Corte Suprema estableció que "la notoriedad amplía el ámbito de protección de la

marce, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y
aprovechamiento injustificado de su prestigi o" .------------

Asimismo, la OMPI (Caso D200O-0057,Yeuve Clicquot Ponsardin v Polygenix
Group Co.) resolvió que la aüción de términos accesorios no suprime la similiud ni elimina la

posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente

Suprema de Justicia (A.I. N.g 1046/20l.S, "Victoria's Secret c/
') sostuvo que las marcas notorias gozen de una protección ampliada,

servicios no idénticos, en tanro exista posibilidad de aprovechamienro o
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Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemenro esencial de una

marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido

(como "BYDAN BILZERIAN") busque aparenr¿r una diferenciación nominal.--

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamenre que la legitimación en la
oposición debe fundarse en la existencia de un interés jurldico real y actud respecro del signo,

ya sea en cdidad de tirular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con

la marca. La ausencia de dicho interés conviefte a la oposición en un acto abusivo, contrario a la

finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal comperencia y no a servir de

instrumento de obstrucción (Bidart Carnpos, N.: "Derecbo de la Cornpetencia y Propiedad

Industrial", 2011').

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las

Partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Británica de fecha 27 de merzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,

consentida por los represententes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se

ordena: "L. Dan Bilzerian tiene probibido cornpetir directa o indirectamente con lgnite basta que se

dicte una orden fnal en esta accitín, inclryendo abstenerse de: a) contactar a los fabncantes 0

distribuidores de lgnite, o minoristas de productos de uapeo; b) prestar su nombre o imagen para la
comercialización de productos de uapeo distintos de los productos de lgnhe; c) permitir que SAVH
LLC., fabnque, distribqta, comercialice, aenda o transfera productos de uapeo; d) asar o distnbuir

imágenes pagadas por Ignite o utilizadas por lgnite; 1 e) promocionar prodactos de uapeo distintos

izados por lgnite." ----------

la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un

sino que consdnrye un ejercicio indebido, obstructivo y carente
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de causa legftime, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad

industrial.-

Que, la mala fe en materia de ma¡cas se configura cuando una person¿ ¿crúa con la

intención de obstaculizar iniustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida
de nn signo aieno o impedir el tegftimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanro en Barbosa (Brasil) como en

Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario "no puede converrirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real

con la explotación del signo" (Barbosa, D.8., *Propiedade Industrial", 2017). En el mismo

sentido, autores como Cerlos Fernández-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria

debe ser sancionada, en tanto supone un desvlo del fin legltimo del sistema de propiedad
industrial.-

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un
derecho legítimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponente recibió una orden

iudicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica, y que,

posteriormente e dicha resolución, procedió a presenter solicitudes de registro de marca de

manera reiterada, conducta que evidencia un actuar de mda fe.-------------

la oposición constituye un xcto de male fe, carente de sustento

únicamente a obstruir el ejercicio del derecho de quien sl posee

ecffal en la explot¿ción de la marc¿
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Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado
y se Proyecta de manera especial en el ámbito de la propieded industrial. El ejercicio de derechos

en contradicción con este principio configura un supuesto de ebuso de derecho, expresemente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. -----

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

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 ceusales prohibitivas de registro estipuladas el

artículo 2' delel-ey de marcas ng 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

le fuerze distindva, 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 confirm¿r el Dictamen n" 447/25 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asl en

derecho.--

Por tanto,
DE A§I.'NTOS MARCARIOS LITIGIO§OS

RESI,JELVE:

improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
BILZERIAN contra IGNITE INTERNAIIONAL, LID., sobre

Pá,gSna7 de8
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oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 33, Expedienre n" 24L12670
solicitada por IGNITE INTERNATIONAI, I:fD. - - - - - - - - -

Ardculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la de la
marca SEX ADDICT clase 33, Expeüente no 241 NITE
INTERNAIIONAL, TT'])

Ardculo 3.- NOTIFfQT ESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos

Página 8 de 8



GOBIERN0»rr
PARAGUAY

1 »tnrcctÓN NACIONAT
I I)E PIr()Pr[t]{t)
I I,\*T§I,F,(;TI.;AI-

Resolución D.A.M.L n.' f't n Í i. 'f G--¡---=rF-j .f f út

POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A IIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRAI{DON BILZERIAN CONTRA IGMTE
INTER}IAIIONAL, [TD., §OBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
SEXADDTCI CLI\§E 25

Asunción, lBo]c lr¡1¿s

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contre IGNITE
INTERNATIONAL, LfD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 25,

f;---*--------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para la clarse 25, en base a la solicirud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase

25, Por lo que corresponde e este Dirección dererminar si las marcas son o no

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

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

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

velando siempre por el inrerés general.

Q'e, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n" L.294/98,las marcas son signos que sirven

para disdnguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislación merczna, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, üchas

'Artículo de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
exclusi a ejercer ante Ios órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspond¿n

Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al uso de cualquier
directa o indirectamente a confirsión o asociación enre los productos o servicios

figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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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 merca.

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 encuedra dentro de las restricciones para el registro de una

marce previstas en la Ley de Marcas.--

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada pera conocer de cuestiones relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o

transferencia de marcas, según lo dispone la Ley ng 1294/98 de Marcas y sus reglamenros.-----

Qr., el oponente manifiesta ser titular del signo SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marca solicitada SEX ADDICT podría

generar riesgo de confusión en el público consumidor

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicitanre IGMTE
INTERNATIONAL LTD., se verifica que la denominación SEX ADDICT se encuenrra

registrada ¿ su nombre en diversas jurisdicciones extranieras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimienro en el mercado internaciond,. -------------

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la

legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SEX ADDICT, y si la oposición formulada

reune ientes para impedir su registro en territorio nacional.

te mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la solicitud
INTERNATIONAL fTD, titular de la marca SEX ADDICT,
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frente a la solicitud de registro del signo §EX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El

conflicto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizzda de un signo notoriamente

conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca

prioritaria.--

Que, la marca notoria goza. de una protección ampliada que rrasciende los límites de la

especialidad marcaria. Como explica Fernández-Novoa (2OO4), el fundamento de esta

protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusión como el

aprovechamiento parasitario del prestigio aieno.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con

relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base del rechazo es ana rnArca intensarnente

utilizada, de gran difusidn 0 goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es

riguroso o rnás estricto. con laf.nalidad de euitar el aprouecbam.iento del prestigio ajeno, bacer ualer

la leahad, buenafe comercial ltproteger los intereses del público consamidoy'" y ,n este sentido la

casudidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, Bercovitz Rodrlguez-Cano (2Of S) señala que la marca notoria merece una

defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o

servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su

fuerza. üstintiva.

6 bis del Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad

paraguayo, dispone expresamenre que los Estados

" -Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,Z}l7

d ordenamiento
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deben denegar o invalidar el registro de marcas que constiruyan una reproducción o imit¿ción de

una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que
exista riesgo de confusión. -------------

Que, en el presente supuesto, la firma IGNITT INTERNATIONAL LTI) ostenta |a

titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como marca nororia en

diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamienro en el mercado global. En

consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación

indebida.---

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiterademenre la protección

reforzede de las marcas notorias. En el caso 'Rolex S.A. c/ Reloies Rólex' (C§J Paragua¡
20l6l,la Corte Suprema estableció que "la notoriedad amplía el ámbito de protección de la

marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de ülución y
aprovechamiento injustificado de su prestigio" .-----------

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix
Group Co.) resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente

Que Suprema de Justicia (A.I. N.g tO46/2Ol$ oVictoria,s Secret c/
') sostuvo que las marcas nororias gozúr de una protección ampliada,

servicios no idéndcos, en ranto exista posibilidad de aprovechamienro o
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Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una

marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido

(como "BYDAN BILZERIAN") busque aparenrar una diferenciación nominal.--

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la legitimación en la
oposición debe fundarse en la existencia de un interés jurldico real y actual respecro del signo,

ya sea en calidad de dtular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con

la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un acto abusivo, contrario a la

finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal comperencia y no a servir de

instrumento de obsrucción (Bidart Carnpos, N.: "Derecbo de la Com?etencia y Propiedad

Industial ", 20 I 1).-------

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las

partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Británica de fecha 27 de merzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,

consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se

ordena: "L. Dan Bilzeian tiene probibidl corupetir directa o indirectarnente con lgnite basta que se

dicte una orden f.nal en esta acción, induyendo abstenerse de: a) contactar a los fabncantes 0

distribuidores de lgnite, o minoristas de productos de uapeo; b) prestar su nombre o imagen para la

comercializac*ín de productos de uapeo distintos de los productos de lgnite; c) pertnitir qae SAVH

LLC., fabrique, distnbuya, comercialice, uenda o transfera productos de oapeo; d) usar o distibuir
inrágenes pagadas por lgnite o utilizadas por lgnite; 1t e) promocionar prodactos de uapeo distintos

(,,Y
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oposición planteada en eutos no persigue la defensa de un

que constituye un eiercicio indebido, obstructivo y carente
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de caus¿ legftima, contr¿rio al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad

industrial.------

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando une persona actúe con le

intención de obstaculizar iniustificadamente el registro, aprovecharse de m¿nera indebida

de un signo aieno o impedir el legltimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial

Que, asimismo, la doctrina latinoemeric4na, ranro en Barbosa (Brasil) como en

Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario "no puede convertirse en un

instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real

con la explotación del signo" (Barbosa, D.8., "Propnedade Industrial", 2un. En el mismo

sentido, autores como Cados Fernández-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria

debe ser sancionada, en tento supone un desvlo del ñn legltimo del sistema de propiedad
industriel.-

Que, en el presente caso, se consteta que la oposición no persigue la defensa de un

derecho legítimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponenre recibió una orden
judicial emitida por la Corte §uprema de Justicia de Columbia Británica, y que,

posteriormente a dicha resolución, procedió a presenrar solicitudes de registro de marca de

manera reiterada, conducta que evidencia un actuar de m¿la fe.-------------

la oposición constituye un acto de m¿la fe, carente de sustento

únicamente a obstruir el eiercicio del derecho de quien sl posee

en la exploteción de la marca
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Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundemental del derecho privado
y se Proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos

en contradicción con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia,. ---*-

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

distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta ürección considera que la presenre

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

artículo 2" dela'Ley de marcas ne 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 441/25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§I,JELVE:

LIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
BILZERIAN contra IGNITE INTERNAIIONAL, LTD., sobre
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oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 25, Expediente no 24112693
soliciteda por IGNITE INTERNAIIONAL, LTD.--

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la
marca SEX ADDICT clase 25, Expedienre n" 24LL
INTERNATIONAL, I:TD....-.-.--

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula. -

ALVARENGA
Directora

tos Marcarios Litigiosos
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Asunción,
1 s DII 2025

trISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN conrre IGNITE
INTERNAIIONAL, LTD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 10,

f:---

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para,le clase 10, en base a la solicitud SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN en la clase

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

Que, en uso de las atribuciones otorgades por la leyl a esta dependencia administrativa, d
momento de anelizer la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

para üstinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

t Artículo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su tiular el derecho al uso
exclusivo de a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
conffa q . Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

r directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

siempre que tengan relación entre ellos.
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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 adminisrativa reelizar el anfisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el regisrro de una

merca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer de cuestiones relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o

transferencia de marcas, según lo dispone la Ley ns 1294/98 de Marcas y sus reglamentos.-----

Qr., el oponenre manifiesa ser titular del signo SEX ADDICT By DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marca solicitada SEX ADDICT podría

generar riesgo de confusión en el público consumidor

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicitante IGMTE
INTERNAIONAL LTD., se verifica que la denominación SEX ADDICT se encuentra

registrada a su nombre en diversas jurisücciones extranieras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internaciond.. -------------

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la

legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SEX ADDICT, y si la oposición formulada

reune suficientes para impedir su registro en terrirorio nacional.

te mencionar que en el

INTERNATIONAL
caso bajo análisis, se examina la solicitud

LTD, titular de la marca SEX ADDICT,
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frente a la solicitud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El

conflicto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizeda de un signo notoriamenre

conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca

prioritaria.-

Que, la marce notoria goze, de una protección ampliada que trasciende los límites de la

especialidad marcaria. Como explica Fernández-Novoa (2OO4), el fundamento de esta

protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusión como el

aprovechamiento parasitario del prestigio aieno.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con

relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base del rechazo es una rnarca interusamente

utilizada, de gran dtfusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aflica en el cotejo es

iguroso o más estricto. con lafinalidad de euitar el aproaecbarniento del prestigto ajeno, hacer ualer

la leahad, buenafe cornercial y prlteger los intereses del público consumidoy'" y ,n este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, Bercovitz Rodrlguez-Cano (20f S) señala que la marca nororia merece una

defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o

servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su

fuerze. distintiva.

artlculo 6 bis del Convenio de Parls para la Protección de Ia Propiedad

expresamente que los EstadosIndustrial, al ordenamiento paraguayo, üspone

" -Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,ZolT
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deben denegar o invalidar el registro de marcas que constiruyan una reproducción o imitación de

une marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que

exista riesgo de confusió n. -------------

Que, en el presente supuesto, la firma IGMTE INTERNAflONAL Lr]) ostenta la

tituleridad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmenre como marce nororia en

üversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamienro en el mercado global. En

consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación

indebida.--

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamenre la protección

reforzede de las marcas notorias. En el caso *Rolex S.A. c/ Re§es Rólexo (CSJ Paragua¡
2016),la Corte Suprema estableció que "la notoriedad amplía el ámbito de protección de la

marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y
aprovechamiento injustificado de su prestigi o" .------------

Asimismo, la OMPI (Caso D2O00-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix
Group Co.) resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.I. n¡.e lo46/2ols, oVictoria's Secret c/
que las marcas notorias goz n de una protección ampliada,

no idénticos, en tanro exista posibilidad de aprovechamienro o

Página 4 de 8
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Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una

merca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido

(como "BYDAN BILZERIAN") busque aparenrer una diferenciación nominal.--

Q'e, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la legitimación en la
oposición debe fundarse en la existencia de un interés jurldico real y actual respecro del signo,

ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con

Ia marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un acto abusivo, contrario a la

finalidad del sistema marcario, el cual está desdnado e proteger la leal competencia y no a servir de

instrumento de obstrucción (Bidart Carnpos, N.: "Derecbo de la Cornpetencia 7 Propiedad

Indus trial ", 2 0 1 1).-------

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las

partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,

consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se

ordena: "L. Dan Bilzerian tiene prohibido cornpetir directa o indirectarnente con lgnite basta que se

dicte una orden f.nal en esta accirín, inclayendo abstenerse de: a) contactar a los fabricantes o

distnbuidores de lgnite, o minoristas de productos de uapeo; b) prestar su nornbre o imagen para la

cornercialización de productos de uapeo distintos de los productos de lgnite; c) permitir que SAVH

LLC., fabnque, distibulta, comercialice, uenda o transfera produüos de uapeo; d) usar o distribuir

imágenes pagadas por lgnite 0 atilizadas por lgnite; y e) promocionar prodactos de oa?eo distintos

nados por lgnite." -----

la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un

sino que constituye un eiercicio indebido, obstructivo y c¡rrente
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de causa legltima contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad

industrial.-

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actúa con la

intención de obstaculizar iniustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida
de un signo aieno o impedir el legltimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial.

Que, asimismo, la doctrina latino¡mericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en

Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario "no puede converrirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real

con la explotación del signo" (Barbosa, D.8., *Propiedade Indastrial', 2un. En el mismo

sentido, autores como Cados Fernández-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria

debe ser sancionada, en tanto supone un desvlo del fin legltimo del sistema de propiedad
industrial.-

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un
derecho legítimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de Ia solicitud
presentada. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponente recibió una orden

iudicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica, y que,

posteriormente a dicha resolución, procedió a presentar solicirudes de registro de marca de

manera reiterada, conducB que evidencia un actuar de mda fe.-------------

la oposición constituye un ecto de mala fe, carente de sustento

únicamente a obstruir el ejercicio del derecho de quien sl posee

en la exploteción de la marc¿
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Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado
y se Proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad indusrial. El ejercicio de derechos

en contradicción con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tento por la doctrina como por la jurisprud encie. --------

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

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

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

artículo 2" delel-ey de marcas ns 1.2)4/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

le fuerza üstintiva, 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 confirmar el Dictamen n" 446/25 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RESUELVE:

IIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre
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oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase

solicitada por IGNITE INTERNAIIONAL, I:fD.---------
10, Expeüente no 24102203

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de rámites de la
marca SEX ADDICT clase 10, Expedienre n" 24102203
INTERNAIIONAL, IÍD.. -.-..-..

Dirección

registro de la

IGNITE

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----
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Asunción, 18DIC202I
VISTO:

El expeüente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN conrra IGNITE
INTERNAIIONAL, LTD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 03,

f:-------'-'-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para la clase 03, en base a solicitada con poterioridad SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN en la clase 03, 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 aLnilizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n' 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, üchas

de une marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su titular el derecho al uso

ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
hos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

ir directa o indirectamente a confi.¡sión o asociación entre los productos o servicios

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

lArtículo

exclusivo.
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Iimitaciones 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 administretive reelizer 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 Marcas.--

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitad¿ para conocer de cuestiones relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o

transferencia de marcas, según lo dispone la.Ley ns 1294/98 de Mercas y sus reglamenros.-----

Qu., el oponenre manifiesta ser titular del signo sEx ADDICT By DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marca solicitada SEX ADDICT podría

generer riesgo de confusión en el público consumidor

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el solicitante IGNITE
INTERNAflONAL [TI)., se verifica que la denomineción SEX ADDICT se encuenrra

registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimienro en el mercado internacion il. -------------

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la

legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SEX ADDICT, y si la oposición formulada

para impedir su registro en territorio nacional.

mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la solicitud
INTER IAIIONAL LTD, titular de la marca SEX ADDICT,

Página 2 de 8



DI§JCCIÓN NACIONAL
I)[, }ROPIDDAI)
INTEI,ECTUAI,

Resolución D.A.M.L rr. " j.] ,' , , ,,:. ;¡ 1!

POR LA CUAL SE DECII\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGMTE
INTERNANONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA
sEx ADDICI, CLASE O3.-----

frente a la solicitud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El

conficto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizeda de un signo nororiamenre

conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca

prioritaria.-

Que, la marca notoria gozi- de una protección ampliada que trasciende los límires de la

especialidad marcaria. Como explica Fernández-Novoa (2OO4), el fundamento de esta

protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusión como el

aprovechamiento parasitario del prestigio aieno.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con

relación a las marcas notorias: "Cuando la rnarca base del recbazo es ana nTarca intensamente

utilizada, de gran difusidn o goza del carácter de notoria, el citeio que se a?lica en el cotejo es

riguroso o más esticto. con laf.nalidad de euitar el aprouecbarniento del prestigio ajeno, bacer ualer

la kahad, buena fe cornercial 1t prlt€ger los intereses del público consumidof" y en esre sentido la

casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, Bercovitz Rodrlguez-Cano (2Of S) señala que la marce nororia merece una

defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejentes destinados a productos o

servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su

fuerze distintiva.

lel Convenio

ordenamiento

de Parls para la Protección de la Propiedad

pareguayo, dispone expresamente que los Estados

Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2}l7
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POR IIT CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERTAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sEx ADDTCI CLASE O3.--------

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constiruyan una reproducción o imitación de

una merca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que

exista riesgo de confusió n. -------------

Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE INTERNATIONAL fTD ostenta la

titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmenre como marca nororia en

diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamienro en el mercado global. En

consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asocieción

indebida.---

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamenre la protección

reforzade de las marces notorias. En el caso oRolex S.A. c/ Relojes Rólex' (CSJ Paragua¡
20l6),la Corte Suprema estableció que "la notoriedad amplía el ámbito de protección de la

marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y

aprovechamiento injustificado de su prestigi a" .------------

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-O057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix

Group Co.) resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociación con una marce notoria preexistente

Que, la Crorte Suprema de Justicia (dI. N.e 1046/2018, *Victori¿'s Secret c/
Victoria i) sostuvo que las marcas notorias gozen de una protección ampliad¿

servicios no idénticos, en tanro exista posibilidad de aprovechamienro o
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNANONAL, [TD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\ MARCA
sEx ADDICT, CLASE O3.-----

Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemenro esencial de una

marca notori¿ constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido

(como "BY DAN BILZERTAN") busque aparenrar una üferenciación nominal.---

Que, la docuina especializada ha señalado reiteradamente que la legitimación en la
oposición debe fundarse en la existencia de un interés jurldico real y actud respecro del signo,

ya sea en calidad de tirular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con

la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un acto abusivo, contrario a la

finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal comperencia y no a servir de

instrumento de obstrucción (Bidan Campos, N.: "Derecbo de la Competencia y Propiedad

Industial", 201 1).-------

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las

Partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Británica de fecha 27 de marzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,

consentida por los represententes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se

ordena: "L. Dan Bilzeian tiene Probibido corn?etir directa o indirectamente cun lgnite hasta que se

dicte una orden f.nal en esta accidn, inclayendo abstenerse de: a) contactar a los fabicantes o

distributdores de lgnite, o rninoristas de productos de uapeo; b) prestar su nombre o irnagen para la
comercialización de productos de ua?eo distintos de los productos de lgnite; ) perznitir que SAVH
LLC., fabnqae, distribalta, comercialice, aenda o transf.era productos de uapeo; d) usar o distnbair
iru¿genes pagadas por lgnite o utilizadas por lgnite; y e) promocionar productos de uapeo distintos

la oposición planteada en ¿utos no persigue la defensa de un

, sino que constituye un eiercicio indebido, obstructivo y carente
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POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A III
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRAI\DON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTTRNAflONAL, LTT)., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
§EX ADDICX, CIIISE O?.--**

de causa legltime, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad

industrial.-

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actúa con la
intención de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manere indebida
de nn signo aieno o impedir el legltimo desenvolvimiento de un proyecro
empresarial.

Que, asimismo, la doctrina latinoamericaña, tanro en Barbosa (Brasil) como en

Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario "no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo pare sostener pretensiones sin vínculo real

con la explotación del signo" (Barbosa, D.8., *Propriedade Industrial", 2017). En el mismo

sentido, autores como Cados Fernández-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria

debe ser sancionada, en tanto supone un desvío del fin legltimo del sistema de propiedad
industrial.-

Que, en el presente ceso, se consteta que la oposición no persigue la defensa de un
derecho legítimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de le solicitud
presentada. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponenre recibió una orden

iudicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británica, y que,

posteriormente a dicha resolución, procedió a presenrar solicitudes de registro de marca de

manera reiterada, conducta que evidencia un actuar de mala fe.-------------

la oposición constituye un acto de mda fe, carenre de sustento

jurídico únicamente a obstruir el eiercicio del derecho de quien sl posee

en la exploteción de la m¿rca
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POR LA CUAL §E DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCTÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGMTE
INTERNANONAL, [TD., SOBRE OPOSTCTÓN AL REGI§TRO DE LIT MARCA
sEx ADDTCI, CLASE O7.----

Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado

y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos

en contradicción con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamenre

sancionado tento por la doctrina como por la jurisprud encie. --------

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 presenre

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

artículo 2" delel-ey de marcas ne 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

l¿. fuerze üstintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

Que, esta Dirección considera que la merce 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 confirmar el Dictamen no 444/25 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE A§IJNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

DECLIIRAR improcedenre y no hacer lugar a la acción deducida por
DON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre

Pá,gSna.7 de8
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POR LA CUAL SE DECLITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGMTE
INTERNAIIONAL, fTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA
sEx ADDTCT CLA§E 03.----

oposición al registro de la marca SEx ADDICT clase 03, Expedienre no zLllz@B
solicitada por IGNITE INTERNAIIONAL, I:fD.-------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de rámites de la de la
marca SEX ADDICT clase 03, Expedienre no 241126:

INTERNATIONAL, I:TD.... -.. -..

Artlculo 3.- NOTFÍQUESEporcédula. -

ntos Marcarios Litigiosos

Ír,
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POR III CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNAI'IONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sEx ADDICT, CIÁSE O5.---*

Asunción,
1 8 DIC 2A25

lrISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN contra IGNITE
INTERNATIONAL, LTD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 05,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICT,
solicitada para la clase 05, en base a solicitada con poterioridad SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN 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 tnilizar la oposición a la solicitud de registro de una maLtc ,se debe considerar que

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

velando siempre por el interés generd.

Que, tal como lo exprese el Art. I de la Ley n" L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

lArtículo I una merce hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su titular el derecho al uso

exclusivo ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ta o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

._09

contra

, siempre que tengen relación entre ellos.
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Resolución D.A.M.L n.' ffi
POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITT
INTERNATIONAL, LID., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sEx ADDTCT CLASE O5.*---

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 marce.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, el organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada Para conocer de cuestiones relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o

transferencia de marcas, según lo dispone la Ley ne L294/98 de Marcas y sus reglamenros.-----

Qr., el oponente manifiesta ser tituler del signo SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la marce solicitada §EX ADDICT podría

generar riesgo de confusión en el público consumidor

Que, no obstante, de la documenteción acompañade por el solicitante IGMTE
INTERNATIONAL LTD., se verific¿ que la denominación SEX ADDICT se encuentre

registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional. -------------

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la

legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SEX ADDICT, y si la oposición formulada

reúne ele tes para impedir su registro en territorio nacional.

mencioner que en el caso bajo análisis, se examina la solicitud
INTERNAilONAL LTD, titular de la marca §EX ADDICT,

00

.Que, es im
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POR LA CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, fTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sEx ADDICT, CLASE O5.-**--

frente a la solicitud de registro del signo §EX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El

conficto gira en torno a la reproducción parcial y no autorizedt de un signo notoriamente

conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio üsdntivo de la marca

prioritaria.--

Que, la marce notoria goza de une protección ampliada que trasciende los llmites de la

especialidad marcaria. Como explica Fernández-Novoa (2OO4'), el fundamento de esta

protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusión como el

aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con

relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base del recbazo es r4na rnarca intensamente

utilizada, de gran dtfusidn o goza del carácter de notoria, el criterio que se aflica en el cotejo es

iguroso o rnás estricto. con lafnalidad de euitar el aprouechamiento del prestigio ajeno, bacer ualer

la leahad, buena fe comercial y prlteger los intereses del público consumidof" y en esr. sentido la

casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, Bercovitz Rodrlguez-Cano (2018) señala que la marca notoria merece una

defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o

servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la ülución de su

fierza distintiva.

del Convenio de P¿rls para la Protección de la Propiedad

paraguayo, dispone expresamenre que los Estados

" -Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017

ordenamiento

Página 3 de 8



.g & GOBIERNOoX I DTMCCTóNNACroNAI.

\"*§ PARAGUAY'*'*ufltlnT'

Resolución D,.A.M.1"."__S-IB i i'i I 2
POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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sEx ADDICT, CIII§E 05

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constiruyan una reproducción o imitación de

una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que

exista riesgo de confusión. -------------

Que, en el presente supuesto, la firma IGMTE INTERNATIONAL LTD ostenta la

titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmente como marca nororia en

diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamienro en el mercado global. En

consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación

indebida.---

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamenre la protección

reforzeda de las marcas notorias. En el caso *Rolex S.A. c/ Relojes Rólexo (CSJ Paragua¡
2016),la Corte Suprema esebleció que "la notoriedad amplía el ámbito de protección de la

marca, impidiendo su imitación aun pare producms no relacionados, por el riesgo de dilución y

aprovechamiento injustificado de su prestigi o" .------------

Asimismo, la OMPI (Caso D2O00-0057,Yeave Clicquot Ponsardin v. Polygenix

Group Co.) resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente

Qo., lQorte Suprema de Justicia (A.f. N.s 1046/20l.S, 'Yictoria's Secret c/
Victoria Q sostuvo que las marces nororias gozefl de una protección ampliada,

servicios no idéndcos, en tanto exista posibilidad de aprovechamienro o
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Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una

marca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido

(como "BYDAN BILZERTAN") busque ¿parenrar una diferenciación nominal.---

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamenre que la legitimación en la
oposición debe fundarse en la existencia de un interés jurldico real y actual respecro del signo,

ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuesrre un vínculo legítimo y directo con

Ia marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un acto abusivo, contrario a la

finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal competencia y no a servir de

instrumento de obstrucción (Bidart Campos, N.: "Derecbo de la Competencia 1t Propiedad

I ndustrial ", 2 0 1 1).--- -- --

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las

Partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia
de Columbia Británica de fecha 27 de merzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,

consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZEzuAN en donde se

ordena: "1. Dan Bilzeian tiene Probibido competir directa o indirectarnente con lgnite hasta qae se

dicte una orden f.nal en esta acción, incluyendo abstenerse de: a) c»ntactar a los fabicantes 0

distribuidores de lgnite, o minoistas de productos de uapeo; b) prestar su nombre o imagen para la
comercialización de productos de ua?eo distintos de los productos de lgnite; c) perznitir que SAVH
LLC., fabrique, distribalta, comercialice, aenda o transfera prodactls de uapeo; d) usar o d¡stibair
imágenes por Ignite o utilizadas por lgnite; y e) promocionar productos de uapeo distintos

de

la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un

sino que constituye un eiercicio indebido, obstructivo y carente
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sEx ADDTCI CLI\SE 05.:--

de causa legítima, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad

industrial.-

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actúa con la

intención de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida
de un signo ajeno o impedir el legltimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial

Que, asimismo, la doctrina latinoemericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en

Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario "no puede conyerrirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real

con la explotación del signo" (Barbosa, D.8., "Propriedade Industrial', 20i7). En el mismo

sentido, autores como Carlos Fernández-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria

debe ser sancionada, en tanto supone un desvlo del fin legftimo del sistema de propiedad
industrial.-

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un

derecho legítimo, sino que tiene como finalidad entorpecer el desarrollo de le solicitud
presentada. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponenre recibió una orden

iudicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británice, y que,

posteriormente a dicha resolución, procedió a presentar solicitudes de registro de marca de

manera reiterada, conducta que evidencia un actuar de mda fe.-------------

consecuencia, la oposición constituye un acto de mala fe, carente de sustento

únicamente a obstruir el eiercicio del derecho de quien sl posee

y actual en la explotación de la marce
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INTERNAflONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sEx ADDICT, CIÁSE 05.-------

Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado

y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos

en contradicción con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.. --------

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

distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente

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

artículo 2" delel-ey de marcas ns 1.2)4/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad

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

le, 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 d 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" 443/25 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.JNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS

RESUELVE:

improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
N BILZERIAN contra IGNITE INTERNAIIONAL, LfD., sobre
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sEx ADDICL CU§E O5.--*--

oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 05, Expediente no 24102202
solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, I:fD.---- ---

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la registro de la
marca SEX ADDICT clase 05, Expediente no 241 r IGNITE
INTERNAIIONAL, I:TD..... - -. -.

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula. -

SUAREZ

Direc

Asuntos Marcarios Litigiosos
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tuunción'16 DIC lf¡25
VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZERIAN conrra IGNITE
INTERNAIIONAI, LfD., sobre oposición al registro de la marca SEX ADDICT clese 35,

f:-"'--'

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marce SEX ADDICT,
solicitada para la clase 35, en base a solicitada con poterioridad SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son

o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por leleyr 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 las prohibiciones que establece la ley regularoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

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

'Artículo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esr¿ ley, concede a su titular el derecho el uso
exclusivo y a ejercer anre los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ducir directa o indirectamente a confi.rsión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación enre ellos.
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limitaciones a la 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 idex, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa retlizer 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, el organismo administrativo en materia marcaria tiene competencia exclusiva y
limitada para conocer de cuestiones relativas al registro, oposición, nulidad, caducidad o

transferencie de marcas, según lo dispone la Ley ns 1294/98 de Marces y sus reglamenros.-----

Qo., el oponente manifiesta ser titular

BILZERIAN, alegando que la coexistencia con la

generar riesgo de confusión en el público consumidor.

del signo SEX ADDICT BY DAN
marce solicitada SEX ADDICT podrla

Que, no obsante, de la documentación acompañada por el solicitante IGMTE
INTERNAIONAL LTI)., se verifica que la denominación SEX ADDICT se encuenrre

registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo,

continuo y de amplio reconocimienro en el mercado internacionel. -------------

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la

legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SEX ADDICT, y si la oposición formulada

reúne elementos suficientes para impeür su registro en territorio nacional.

mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la solicitud
INTERNATIONAL LfD, titular de la merca SEX ADDICT,
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frente a la solicitud de registro del signo SEX ADDICT BY DAN BILZERIAN (oponente). El

conflicto gira en torno e la reproducción parcial y no autorizada de un signo notoriamente

conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distinrivo de la marca

prioritaria.-

Que, la marc¿ notoria goze de una protección ampliada que trasciende los límites de la

especialidad marcaria. Como explica Fernández-Novoe (2OO4), el fundamento de esta

protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusión como el

aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con

relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base del recbazo es ilna rnArca intensamente

atilizada, de gran difusidn 0 goza del carácter de notoria, el criterio qae se aflica en el cotejo es

iguroso o más estricto. con laf.nalidad de euitar el aprouecbamiento del presti§o ajeno, bacer ualer

la leahad, buena fe comercial y prlteger los intereses del público consumidoy''' y ,n este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, Bercovitz Rodrlguez-Cano (20f 8) señala que la merca notoria merece una

defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o

servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputeción y evitar la dilución de su

fierza. distintiva.

bis del Convenio

al ordenamiento

de Parls para la Protección de la Propiedad

paraguayo, dispone expresamente que los Estados

" -Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,Z\l7
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deben denegar o invalidar el registro de marcas que constiruyan una reproducción o imitación de

una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el pals, siempre que

exista riesgo de confusión. -------------

Que, en el presente supuesto, la firma IGNITE INTERNATIONAL LTD ostenta la

titularidad del signo SEX ADDICT, reconocido internacionalmenre como marca nororia en

diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En

consecuenciq la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino

que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación

indebida.--

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la protección

reforzede de las marcas notorias. En el caso *Rolex §.A. c/ Relojes Rólex' (CSJ Paragua¡
2OL6),la Corte Suprema estableció que "la notoriedad amplía el ámbito de protección de la

marca, impidiendo su imitación aun para producms no relacionados, por el riesgo de dilución y

aprovechamiento injustificado de su prestigio" .-----------

Asimismo, la OMPI (Caso D200O-O057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix

Group Co.) resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociación con un¿ marca notoria preeústenre

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.I. ¡.e 1046/20l&, 'Vicroria's Secret c/

§.A.") sostuvo que las marcas notorias gozen de una protección ampliada,

o servicios no idénticos, en ranto exista posibilidad de aprovechamiento o
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Que, estos precedentes confirman que la reproducción del elemento esencial de una

merca notoria constituye una infrección al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido

(como'BY DAN BILZERIAN") busque aparentar una diferenciación nominal.--

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la legitimación en la

oposición debe fundarse en la existencia de un interés jurldico real y actual respecto del signo,

ya sea en calidad de tirular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con

la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un acto ebusivo, contrario a la

finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal competencia y no a servir de

instrumento de obstrucción (Bidart Campot N.: "Derecbo de la Competencia 1t Propiedad

Industial ", 20 1 1).-------

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por las

partes se toma como elemento fundamental; la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia

de Columbia Británica de fecha 27 de merzo de 2025 y registrado en fecha 03 de abril de 2025,

consentida por los representantes legales del Señor DAN BRANDON BILZERIAN en donde se

ordena: "1. Dan Bilzerian tiene probibido cornpetir directa o indirectamente cln lgnite basta que se

dicte una orden f.nal en esta acc*ín, incluyendo abstenerse de: a) clntactar a los fabicantes o

distibuidores de lgnite, o rninoristas de productos de aapeo; b) prestar su nombre o imagen para la

comercialización de productos de uapeo distintos de los productos de lgnite; c) permitir que SAVH

LLC., fabrique, distribuya, comercialice, aenda o transf.era productos de uapeo; d) usar o distibuir
irnágenes pagadas por Ignite o utilizadas por lgnite; I e) prornocionar prodactos de uapeo distintos

de aquellos comercializados por lgnite. " ---------------

sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un

merce, sino que constituye un ejercicio indebido, obstructivo y srrente

il,, V\
\t" ;,.
t.', itl(',,.,,.,
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de caus¿ legltima contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad

industrial.-

Que, la mda fe en materia de marcas se configura cuando una person¿ actúa con la

intención de obsteculizar iniustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida
de un signo aieno o impedir el legltimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial

Que, asimismo, la doctrina latinoamericena, tanro en Barbosa (Brasil) como en

Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario "no puede convertirse en un
instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real

con la explotación del signo" (Barbosa, D.8., "Propriedade Industrial", 2017). En el mismo

sentido, autores como Carlos Fernández-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria

debe ser sancionada, en tanto supone un desvlo del fin legltimo del sistema de propiedad
industrial.-

Que, en el presente caso, se constata que la oposición no persigue la defensa de un

derecho legítimo, sino que tiene como finalided entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Esta conclusión se refuerza al considerar que el oponente recibió una orden
judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Columbia Británice, y que,

posteriormente a dicha resolución, procedió a presentar solicitudes de registro de marca de

manera reiterada, conducta que evidencia un actuer de mala fe.-------------

la oposición constituye un acto de mala fe, carenre de sustento

tado únicamenre a obstruir el eiercicio del derecho de quien sl posee

y actuel en la explotación de l¿ merc¿
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Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado
y se Proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos

en contradicción con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente

sancionado tanto por la doctrina como por Ia jurisprude ncie. -*----

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

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

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

artlculo 2" dela.Ley de marcas ns 1.294/98, 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 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 confirmar el Dictamen n" 442/25 emitido por la

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.-----

Por tanto,
DE ASI,'NTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
LZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LTD., sobre
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oposición al registro de la marca SEX ADDICT clase 35, Expediente no 24L02205
solicit¿da por IGNITE INTERNATIONAL, IjtD.

Artlqilo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la
marca SEX ADDICT clase 35, Expediente n" 241
INTERNATIONAL, T:f D,.........

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. -

A SUAREZ
Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

registro de la
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Asunción, Z? DIC 2025

VISTO:

te caratulado: HAN KOOK KIM contra ANGEL MARÍA OVANDO

oposición al registro de marca GENTLE MONSTER Y ETIQUETA clase

4

El expedien

GONZALEZ sobre

09,y;--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contre la solicitud de registro de la marca "GENTLE
MONSTER Y ETIqUETi{', solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera GENTLE
MONSTER, en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determin¿r si las marcas son

o no confundibles.----

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

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

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

velando siempre por el inrerés general.

Que, tal como lo expresa el A¡t. 1 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

I Artlculo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tinrlar el derecho al uso
exclusivo y a ejercer ente los órganos jurisüccionales las acciones y medidas que correspondan
contra derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cudquier

ir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

que figrrren, siempre que rengan rel¿ción entre ellos.

t,'f
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legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una m^rce; es decir, dichas

Iimitaciones 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 administrative realizx 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 Marcas.--

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso

interPuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no enrre'GENTLE MONSTER Y
ETIQUETIt'' clase 09 y "GENTLE MONSTER', (con registro en el extranjero clase Og).-----

Que, uno de los criterios p*e enalizer la posibilidad de confusión exisrente enrre los

signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de

forma sucesiva y no simultáneay, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que

debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión enrre las mismas.

GENTLE MONSTER Y ETIQUETA (solicitud)

GENTLE MONSTER (oposición)

comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante y la

que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en rodas

a Ia marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica

en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca

ACCIÓN
OVANDO
GENTLE

Pág¡na2 de 6



"# %. GOBIERNODT:L i DIRECCTóNNACToNAL

L.d PARAGUÁY i I-IT,:i?i,T1Ii'I,

Resolución D.A.M.L n. "

POR II\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y
DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA
GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO

§E HACE A LA ACCIÓN
ANGEL MARÍA OVANDO
DE LIT MARCA GENTLE

MONSTER y ETIQUETA, Crl\SE O9.----*---

solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la merca registrada en el exrerior,

lo cual podría generar confusión en el público consumidor

En ese sentido, tanto la jurisprudenciay le doctrina sobre la materia, han establecido

que las mercas deben ser distinguibles, condición esencial pralaregistrabilidad de un signo es

que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anteriori ded. ------

Que, por otra parte, el oponente manifiesta que su marca, es una marca registrada

previamente en el extranjero y que la misma además de contar registros concedidos en diversos

países, es una marca notorie y como tal debe ser protegida y priorizada en relación a la marca

oponente ya que sus registros son previamente concedidos en el extranjero

Qo., el Convenio de París posee fuerza legal en nuestro país, el cual en su Art. 6 bis

establece que: " (...) 1) Los países de la Llnidn se cornprlrueten, bien de ofcio, si la hgislacitín del país

lo perrnüe, bien a instancia del interesado, a rebusar o inualidar el registro 7 a probibir el uso de

ilna marca de ftbrica o de comercio que constitalta la reproducción, imitacitin o traducción,

iuscePtibles de crear confusión, de una rnarca que la autoidad competente del país del registro o del

uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo la rnarca de una persona qil€ pueda

benefciarse del Presente Conuenio 1t utilizada para productos idénticos o sirnilares (...)'. -----

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", üce"Las llamadas rnArcas notonas.../..,

re§Pecto a prodactos o seraicios n0 pr1tegidos por sa registro 7 con los cuales no

pnncipio de eEecialidad).' -----------

DE MARCAS" - Carmelo Módica. Arandura 8dr.,2007 -Pag.193.
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POR LII CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y
DEDUCIDA POR HAN KOOK KIM CONTRA
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§E HACE A LA ecclÓN
ANGEL MARfA ovANDo
DE LIT MARCA GENTLE

MONSTER Y ETIQI.'ETA, CLASE 09

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con

relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base del recbazo es anA tnarca intensarnente

utilizada, de gran dr.fusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se ablica en el cotejo es

riguroso o rnás estricto. con lafinalidad de euitar el aprouechamiento del prestigio ajeno, bacer oaler

la leahad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consarnidoy'" y ., este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de auros, además de las

manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras reelizer una investigación más

adenrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponenrc exffaniera GENTLE
MONSTER y tras la búsqueda reelizada en la base mundial de datos de marcasa, renemos que se

encuentra registrada la merce GENTLE MONSTE& en la clase 09, en numerosos países,

demostrándose asl la notoriedad de la marca registrada.-

En conclusión, vemos que la solicitante no incorpora e su marca tan siquiera un
elemento novedoso y distintivo que permita la diferenciación de otros comerciantes y/o

prestadores de servicios relacionados al rubro. Además, encontrándose registrada una merca

idéntica a la solicitud presentada en la misma clase, esra Dirección es de la resirura que no es

posible eutorizal. su registro en estas condiciones

Que, así las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la

objeción es una marce intensamente udlizada, de gran difusión o goz del carácter de notoria, el

criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricro, con la finalidad de evitar el

3 "DERECLLO DE MARCAS" -Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2}L7
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DE LIT MARCA GENTLE

MONSTER Y ETIQUETA, CII\SE 09

aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los

intereses del público consumidor

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 fuerzedistintiva,

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

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

prohibiciones establecidas en el A¡l 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "AL podrá

registrarse corno rnarcas los signos qt4e constita)tan ant¿ reproduccitín imitacitín, traduccirin,

transliteracün o transcipcitín total o Parcial de signos distintiuo idénticos o sirnilar, notoiatnente

conocido en el sector Pertinente del público, qile pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

productos o senticios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen sasceptibles de causar

confus*in o un iesgo de asociacitin con ese tercero, o sigrutf.que an aProoecbamiento de la notonedad

del signo o la dilación de su faerua distintiua, cualqaiera sea la rnAnera o medio por el cual se

hubiese becbo conocido el signo".--

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

Direccióráonsilexq que la mi

,rtip,ry'du e, la \y ,' 1.

Jorge, "Do de

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

Marcas", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012. 8ve. EA. P g. 245.
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DE III MARCA GENTLE

MONSTER y ETIQLJETA, CII\SE O9.------__

corresponde confirmar el Dictamen n.' 327/24, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducidas por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
HAN KOOK KIM contra ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ sobre oposición
al registro de marca GENTLE MONSTER Y EXQUETA clase 09, Expeüenre n"
1659968 solicitada por ANGEL MARÍA OVANDO GONZALEZ.------------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca G MONSTER
Y ETIQUETA clase 09, Expedienre no 1659g6S solicitada MARÍA
OVANDO GONZALEZ.

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula. --

tos Marcarios Litigiosos

ALV
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECCIÓN DEDUCIDA poR DELTvERY HERo LATAM MARKETPLACE
HoLDING s.A. coNTRA FERNANDo ecusrÍN RoJAs AGUTLAR soBRE
oposrcróN AL REGTSTRo DE LA MARCA Tu MUNDo MUÍilpRoDUCTos y
ETIQUETA, CLASE 35.-****

Asunción, 22 DIü Z}li

VISTO:

EI expediente caratulado: DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING

S.A. conrra FERNANDO AGUSTÍN nO¡eS AGUILAR sobre oposición al regisro de la

marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIqUETA clase 35,y.-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicirud de registro de la marca TU MUNDO
MULIIPRODUCTOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base alregistro de la marca

TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) en la clase 35, por lo que corresponde a esta

Dirección determin¿r si las marcas son o no confundibles.--------------

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n" L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

' Artículo 15".- El registro de una marce hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titul¿r el derecho al uso

exclusivo misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

e sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquiercon

inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relación enrre ellos.

Página 1de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DELWERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MUI.JilPRODUCTOS Y
ETIQUETA, CLASE 35.----*--

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 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 instancia administratíva reilizx el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denuo de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.--

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

MUNDO MULIIPRODUCTOS Y ETIQUETA solicitada en clase 35 y la registrada TU

MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) en clase 35.-----

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidence que

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

marcas tenemos que la solicitud de registro, TU MUNDO MULIIPRODUCTOS Y

ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 35 específicamente: "Czmercializacirin de

mesas de billar, rnesas de tenis, paños para billar']' mientras que la marca regisrrada 'TU

MLTNDO AL INSTANTE (SLOGAN) " proteger servicios de la clase 35, específicamente:

"seruicios de publicidad y promocidn; adrniniitracirin comercial en el ámbito del transporte I la

entrega; ¡eruicios de gestidn comercial en el árnbito del transPzrte ) la entrega; seraicios

pedidos de alimentos l prouisiones; seruicio de pedidos informatizados de bienes

alirnentls )r Prouisiones; seruicio de pedidos en línea de bienes de con¡urno de

biones; funciones de ofcina; seruicios de tiendas minorista¡ en línea que

de terceros, alimentos y prouisiones; seruicios de tiendas de prouisiones en

Página2 de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DELTVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE

OPOSTCIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MUIJflPRODUCTOS Y
ETIqUETA, CLASE 35.-----

línea; seruicios de comparacirin de compras; monitoreo y seguimiento de paquetes I enuízs Pa.ra

garantizar la en*ega a tierupl para f.nes comerciales; seruicio¡ de con¡ultoría de gestión cornercial

en el ámbito del transporte y la entrega; suministro de un sistema basado en la web 1t 
portales en

línea en el campo del comercio de conswmidlr d errTpresa para que los consumidores ingresen,

administren y modtf.quen su informacidn de preferencia de consumo para que los comerciantes la

utilrcen bara crear "v administrar ofertas bara entreaa a consumidzr€s". Con esta comparación

vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en

DUSna.-------

En ese sentido, conforme al artículo 7" de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en

nuesrro sisrema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca

debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende

obtener protección, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este

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

distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. -----

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de

Niza, no se configura uno de los elementos esenciales partla procedencia de la oposición,

esro es, la idenddad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas

debidamente justificadas. En consecuencia, resulta jurldicamente viable la coexistencia

prclfi,ca, de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parte

del medio en el mercado de referencia.

aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO

MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: "Habiendo claras

Página 3 de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
EccIÓN DEDUCIDA POR DELTVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HoLDTNG s.A. coNTRA FERNANDo ecustÍN RoJAs AGUILAR soBRE
oposrclóN AL REcrsTRo DE LA MARCA TU MUNDo MULilPRoDUCToS Y

ETIqUETA, CLASE 35.-------*

diferencias entre los productos por un lado 7 seruicios, por ltro que amParan dos TnarcAs en conf.icto,

no se requiere entrar a analizar los elementos ortlgr/ifcls o lasf.guratiuas de las mismas, Ta que los

consumtdores no se confundirán si ambat noarcil llegan a coexistir en el mercado''

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

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

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

enfoque de los servicios que protegen ambas marcas. se concluye que no existe riesgo alguno de

confusión directa o indirecta. Además. el público objetivo de cada marca es claramence distinto.

lo que elimina cualouier posibilidad de conflicto en el mercado

Que, se puede notar que Ia solicitud de registro es un signo regisrable y totalmente

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

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

artículo 2" dela.Ley de marcas ns 1.294/98, / Que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad

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

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

de una marca.

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

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

s necesarios para su registro, por lo que Ia oposición deducida deviene

temente, corresponde revocar el Dictamen n" 484/25 emitido por Ia

paraguayo de marcas. EdicorialLaLey.20l9. Asunción. págs. 104-105.

Página 4 de 5



W $iilitt?;il | ilffitrr.ffiI 
CrI.NAI

ResorucrónD.A.M.L"." 0 0 1 lr I 5
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECCIÓN DEDUCIDA PoR DELTVERY HERo LATAM MARKETpLACE
HoLDTNG s.A. coNTRA FERNANDo ecusrÍN RoJAS AGUTLAR soBRE
oposrcróN AL REGrsrRo DE LA MARCA TU MUNDo MULfrpRoDUCTos y
ETIqUETA, CLASE 35.------

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra

FERNANDO AGUSTÍN nO¡eS AGUILAR sobre oposición al registro de la marca

TU MUNDO MULIIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 35, Expediente no 2494477

solicirada por FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la stro de la

marca TU MUNDO MULIPRODUCTOS Y ETIQUET iente no

204477 solicitadapor FERNANDO AGUSTÍN ROJ

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ---

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos

élase 35, Ex

LAR.---------

ALV
Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEO'*""'Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECCIÓN DEDUCIDA PoR DELTvERY HERo LATAM MARKETPLACE
HoLDTNG s.A. coNTRA FERNANDo ecustÍN RoJAs AGUTLAR soBRE
oposrcróN AL REGTSTRo DE LA MARCA Tu MUNDo MUr.irrpRoDUCTos y
ETIqUETA, CLASE 28.----------

Asunción, 2l DIC 2025

YI§TO:

El expediente caratulado: DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING

S.A. contra FERNANDO AGUSTÍN nO¡eS AGUILAR sobre oposición al registro de la

marca TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 28,y.------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TU MUNDO
MULTIPRODUCTOS Y ETIQUETA, solicitadapara la clase 28,enbase alregistro de la marca

TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) en la clase 35, 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 tna.Lizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

' Artlculo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su titular e I derecho al uso

exclusivo y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

conlra derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

e figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

,
¿+
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
EccIÓN DEDUCIDA PoR DELTvERY HERO LATAM MARKETPLACE
HoLDTNG s.A. coNTRA FERNANDo ecusrfN RoJAs AGUILAR soBRE
oposlclÓN AL REGISTRo DE LA MARCA TU MUNDO MULIIPRODUCTOS Y
ETIqUETA, CLASE 28.----------

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

limitaciones a la hora de considerar Ia 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 e esta instancia administrativa realizx el análisis de la solicitud en trámice 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 las marcas en pugna, por un lado TU

MUNDO MUIIIPRODUCTOS Y ETIQUETA solicitada en clase 28 y la registrada TU

MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) en clase 35.-----

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

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

marcas tenemos que la solicitud de registro, TU MUNDO MULIIPRODUCTOS Y

ETIQUETA pretende proteger productos de la clase 28 específicamente: "Mes*s de billar";

mientras que la marca registrada 'TU MUNDO AL INSTANTE (SLOGAN) " proteger

servicios de la clase 35. específicamenr.e: "Seruícios de publicidad y prontocidn; administracidn

comercial en el ámbito del transporte 1t la entrega; ¡eruicios de gestidn cornercial eru el ámbito del

transPzrte y la entrega; seroicios informatizados de pedidos de alimentos y prouisiones; seruicio de

pedidos iq de bienes de consumo de terceros, alimentos y prouisiones; seruicio de pedidos

mo de tercerzs, alirnentos y prouisiones; funciones de of.cina; serutcios de

que ofrecen bienes de consumo de terceros, alirnentos y prouisiones;

en línea; seruicio¡ de comparacidn de cornpras; monitoreo 7

486

rninoristas en I
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DELTVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR SOBRE

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULTIPRODUCTOS Y
ETIqUETA, CLASE 28.----------

segaímiento de paquetes 1t enuíos para garantizar la entr€ga a tien'tpl para f.nes comerciales;

seruicios de consultoría de gestidn comercial en el ámbito del transporte y la entrega; suministro de

un sistema basado en la web y portales en línea en el campo del comercio de con¡umidlr a empr€sa

para que los consumidores ingresen, adminisffen y modtf.quen su informacirin de preferencia de

clnsumo para que los comerciantes la utilicen Para creltr 7 administrar ofertas ?ara entrega a

consurnidores'1 Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de

oroductos/ servicios ofrecidos oor las marcas en Dusna.---

En ese senddo, conforme al artículo 7' de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en

nuestro sisrema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca

debe especiñcar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende

obtener protección, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este

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

disringue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. -----

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de

Niza, no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposición,

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

debidamente justificadas. En consecuencia, resulta jurídicamente viable la coexistencia

pacífica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencie. -------------

aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO

MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: "Habiendo claras

uctos por un lado 7 seraicios, por otro qu€ arnParan dos m.arcas en conf,icto,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DELTVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDTNG S.A. CONTRA FERNANDO AGUSTÍN nO¡eS AGUTLAR SOBRE

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MULilPRODUCTOS Y
ETIqUETA, CLASE 28.-----*-

no se requiere €ntrar a analizar los elernentos ortlgr/iftli o lasfguratiuas de la¡ misma87a que los

consumidores no se confundirán si antbAs rnurcAs llegan a coexistir en el mercado'ú

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífr.ca de dos

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

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

enfooue de los servicios oue Drotesen ambas marcas. se concluve oue no existe riesso alsuno de

confusión directa o indirecta. Además. el público objetivo de cada marca es claramente distinto.

lo oue elimina cualouier oosibilidad de conflicto en el mercado

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

distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente

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

artículo 2" delal.ey de marcas ns 1.294/98, / Que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad

Que, la marca 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

consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n" 485/25 emitido por la

Derecho paraguayo de marcas. Editorial LaLey.2019. Asunción. págs. 104-105.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DELTVERY HERO LATAM MARKETPLACE
HOLDING S.A. CONTRA FERNANDO AGUSÍN ROJAS AGUILAR SOBRE

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TU MUNDO MUI.JTIPRODUCTOS Y
ETIQUETA, CLASE 28.

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por

DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDiNG S.A. contra

FERNANDO AGUSTÍN n O¡eS AGUILAR sobre oposición al registro de la marca

TU MUNDO MULIIPRODUCTOS Y ETIQUETA clase 28, Expediente no 2494483

solicitada por FERNANDO AGUSTÍN ROJAS AGUILAR

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de Ia soli

marca TU MUNDO MULIiPRODUCTOS Y ETIQU
2494483 solicirada por FERNANDO AGUSTÍN nO¡

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. ----

Dirección

1 tr I6

ro de Ia

ente no

pirectora v
gA.suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE
HOLIINDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LIT MARCA R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) y ETIqLTETA, CLII.SE 39.*-__

Asunción, 2 2 DIC Z1Zi

VISTO:

El expeüente cararulado: RAPPI s.A.s. contra DAVID EDSON sANTos DE
HOLANDA sobre oposición al registro de la marca R RAPIDITO DALE DALE VAMOS!
(SLOGAN) Y EXQUETA clase 39,y.---

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitad a, pere,la clase 39, enbase al registro

de la marca RAPPI en la clase 42, por lo que corresponde a esra Dirección determinar si las

marc¿s son o no confundibles.--------------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyr a esta dependencia administrativa, d
momento de tnilizx la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 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 m¿rca; es decir, dichas

' Artículo l5'.- El registro de una m¿rca hecho de acuerdo con esre le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la-misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

sus derechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confrrsión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que rengan releción entre ellos.
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.§. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE
HOII\NDA SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) y ETTQUETA, CLASE 39.**__

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

precautelar otros derechos o intereses, tan váIidos 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 realizer el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denuo de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado R
RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada en clase 39 y la
registrada RAPPI en clase 42.------------

Que, al observar la. nettraleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que
existe un¿ diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sisrema informático de

marcas tenemos que la solicitud de registro, R RAPIDITO DALE DAIE VAMOS! (SLOGAN)
Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 39 específicame nte: "Organización de

seruicios de transPorte de pasajeros para terceros mediante una aplícacitín en línea; Seraicios de

transPortes, trans?olte de pasajeros, transporte en taxi; Reseraas de plazas de uiajes, de transportes,

de uiajes; Transporte, transPorte de pasajeros ! entrega de paqaetes y enuíos, transpor-te en taxi,
reserüas de plazas de uiaja, reseraas de transportes, de uiajes, mediante una aplicaci(in en linea;
senticios de uebículo compaftido; suministro de informacirin en línea sobre estos sensicios; mienúas

que la merca registrada 'RAPPI" proteger servicios de la clase 42. específicame nte: "Alquiler de

sortware; prouisidn de rnotores de búsqaeda para Internet (Inforrnación en); prouisidn de motores de

'rnet (consuhona en); prouisirin de nxltores de búsqueda para Internet

de motores de búsqaeda en fnturnet". Con esta comparación vemos
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTO§ DE
HOIIINDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) y ETIQUETA, CLASE 39.___-

En ese sentido, conforme al artículo T de le Ley de Marcas, se encuentra vigente en

nuestro sistema el principio del §istema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca

debe especificar Ia clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende

obtener protección, siendo necesario un registro independienre por cada clase de interés. Este

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

distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases disdntas a la registrad e. -----

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del nomenclador internacional de

Niza, no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposición,
esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas

debidamente justificadas. En consecuencia, resulta jurldicamente viable l¿ coexistencia

paclfica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por pafte

del consumidor promedio en el mercado de referenci a. --------------

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 prodactls Por un lado I serticios, por oto que amparan dos rnarcas en conflicto,

no se requiere entrar a analizar los elementos ortográfcos o lasfguratiuas de las misrnas,la qae los

consumidores no se confundirán si ambas rnarcas llegan a coexistir en el mercado'¿

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

marces, es necesario ar:ralizat si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al

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

paraguayo de marcas. Eütorial LaLey.2019. Asunción. págs. 104105.
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POR LA CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAVID EDSON SANTOS DE
HOLITNDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SIOGAN) y ETIQLJETA, CLI\SE 39._-**

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

lo oue elimina cualouier posibilidad de conflicto en el mercado.--------------

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

distinguible de la marce 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 esripuladas el

artículo 2" delel-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;

le. fuerze distintiva, novedad, especialidad y originalidad requisitos 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 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" 86/25 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

DECLI\RAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
contra DAVID EDSON SANTOS DE HOLANDA sobre oposición al

R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) Y ETIQUETA
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POR IIT CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR RAPPI S.A.S. CONTRA DAYID EDSON §ANTOS DE
HOIIINDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA R RAPIDITO
DALE DALE VAMOS! (SLOGAN) y ETIQLIETA, CLASE 39.*___

clase 39, Expeüente n" 23574LG

HOLANDA
solicitada por DAVID EDSON SANTOS DE

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitg!_de registro de la
marca R RAPIDITO DALE DALE VAMOS! (SLOG
Expediente n" 2357416 solicitada por DAVID EDSON

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula. --

clase 39,

DA.-------

SUAREZ

Directora
Asuntos Marcarios LitigiososDirección
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA HUMMEL PUROLATOR FILTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *PUROLAIORT' CLASE

Asunción,

VISTO:

2 2 DIC 2025

El expediente caretulado: HUMMEL PUROTAIOR FILTERS LLC., conrra PASTOR
RocHE sobre oposición al registro de marca "PUROLAToRr" clase 07 yr---*-

CONSIDERANDO:

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

"PUROLAIOzu", solicitada para la clase 07, en base a la marca PUROLAIOR clase 07, por lo

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

' Artlculo 15 ' .- El registro de una marca hecho de ¿cuerdo con esta Ie¡ concede a su titular el derecho al uso
y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directa o indirectamente a confrrsión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengen relación entre ellos.
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POR TII CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A IIT ECCIÓ¡T
DEDUCIDA HUMMEL PI,JROLATOR FILTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *PUROLATORI' CLI\SE
07.*---*

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

corresponde e esta instancia administrative reelizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denúo de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.--

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

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

oposición PUROLAIOR se percibe que entre las mismas exisren elemenros que las hacen

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

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

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

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una m^rce. ------

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 rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

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

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

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

procesal.--

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

tos de la oponente, sino que también refierzala falta de aptitud de la marca
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POR LIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA HUMMEL PUROLAIOR FTTJTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE
SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA *PUROLI\TORI' CLASE
07.----------

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 dela Ley n' 1.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la 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

reglstrarse como rnarcas los signos qile conititalan una reprodaccitín imitación, traduccirin,

transliteracitín o transcnpción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similan notoriarnente

conocido en el sector Pertinente del públlco, que Pertenece a ,tn tercerl, caalesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se aplique el signo, caando sa uso y registrofuesen suscEtibles de cat¿sAr

confusidn o un riesgo de asociacitín con ese tercero, o signtf.que un aprouechantiento de la notonedad

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

bubiese becbo conocido el signo".----

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

Dirección considera que la merca 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! 668/24, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposició. por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
RA DE ASUNTO§ MARCARIO§ LITIGIOSOS

'10" ,. . l
hL3á¡cariosL
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POR LIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA HUMMEL PUROIITTOR Ftr.JTERS LLC., CONTRA PASTOR ROCHE
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *PUROLATORI' CLITSE

RE§UELYE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
HUMMEL PUROLAIOR FILTERS LLC., contra PASTOR ROCHE sobre oposición
al registro de marca "PUROLAIORI" clase 07, Expedienre no 2O324Og solicitada por
PASTOR ROCHE...-

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de

clase 07, Expediente n" 2032409 solicitada por PASTO

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula.

untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ECCTÓN
DEDUCIDA PUROIITTOR FIHERS NA LLC., CONTRA VÍC:rON NEUT FRETES
BEMTES SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *PUROIIITORI'
clltsE o7.--**-

Asunción,

YISTO:

2 2 DI0 2025

El expediente caratulado: PUROLAIOR FILIERS NA LLC., contraVÍCTOR RAúL
FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "PUROLATORI" clase 07

CONSIDERANDO:

Qt., se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca

"PUROIATORI", solicitada para la clase 07, en base a la marca PUROLAIOR clase 07, por lo

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tinrl¿r el derecho al uso

y a ejercer ante los órganos jurisdicciondes las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

directa o indirectamenre a confusión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

ulo 15 " .-
usivo de la

tra quien lesione

igno que pueda

Pá,g¡nel de 4



F \ COUERNOnn' : lunricc;lirx rri¿rcr{)r'tÁr.

\§ PARAGUAY i,§+}?iT8il

Resorución D.aM.L r.'--CI $ X lr I I
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DEDUCIDA PUROLITTOR FILTERS NA LLC., CONTRA VÍCTON RN]L FRETES
BENITES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'PUROLIITORI'
CLASE O7.----*

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrren 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 administrative reelizal_ el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las resuicciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

oposición PUROTAIOR 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 tento esta Dirección considera que la marca

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

novedad, especialidad y originalidad requisitos indispensables para el registro de una m^rca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de l¿ 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 argumentos planteados en la

Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parre oponente y evidencia

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

alegados por la parre conrraria, ral como lo dispone la normativa
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DEDUCIDA PUROUITOR FITTERS NA LLC., CONTRA VfCTON. NEÚT FRETES
BEMTES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA 'PUROIIITORI'

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzela falta de aptitud de la marca

solicitada pera 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' 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 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 establece:"No podrá
registrarse corno rnarcas los signos qae constitayan r¿nt reproduccitín imitacitin, tradacción,

transliteracidn o transcripción tntal o parcial de signos distintiuo idénttcos o similar, notoriamente

conocido en el sector pertinente del públ;co, qae pertenece A an tercero, cualesqutera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibles de causAr

confusidn o un nesgo de asociación cln ese tercero, o signtfque iln aprnuecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de sa fuerza distintiua, cualquiera sea la rnanera o medio por el cual se

bubiese becbo conocido el signo".----

expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esra

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

n" L.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LI\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA PUROLITTOR FINERS NA LLC., CONTRA VÍC:ION RAÚI, FRETTS
BEMTES SOBRE OPOSICIÓN AL R.EGI§TRO DE LI\ MARCA 'PUROIITTORT'
CLASE O7._*_

corresponde confirmar el Dictamen n." 70/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORIT DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELYE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la r

PUROLATOR FILTERS NA LLC., contra yfcron. RAIJL
sobre oposición al registro de marca "PUROLATORI" clase 07,

solicitada por vfCToR RAúL FRETES BENITES.

Artlculo 2.- RECIIAZAR la solicitud de registro
clase 07, Expediente n' L75L497 solicitada por VÍ

Artlculo 3.- NOTIFÍQLIESE por cédula.

acción deducida por
FRETES BENITES

Marcarios Litigiosos

TORI"
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO
URUGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA
ALpA, CLASE OL.----------

Asunción, ZZ DIC 20Zi

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra AMAUTA AGRO URUGUAY

S.A. sobre oposición al registro de la marca AMAUTA ALPA clase 01, f:-----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AMAUTA ALPA,

solicitada para la clase 01, en base a la marca ALFA- K 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 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- establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n" 7.294/98,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 maÍca; es decir, dichas

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

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

' Artlculo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede ¿ su titular el derecho al uso

¡:
t
i

\rf

excl

con

otr(

{e

uslvo?Áflallti{ma
rr/quien lesio\s

/signo que pueda\

iñi.r, sea la clase r

y a e]ercer ante l0

us derechos. Asim
nducir directe o in
pr que figuren, sierr

'^r 
I

!.' -:1 .'l /,

\ :,"\.:)

: los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

simismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
> indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

iempre que tengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
eccrót¡ DEDUCIDA poR TECNoMyL s.A. coNTRA AMAUTA AGRo
URUGUAY S.A. SoBRE oposlclÓN AL REGISTRo DE LA MARCA AMAUTA

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

general en el derecho marcario, sin ardficiales desmembraciones ), 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 enffe 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. ----------------

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 diferente en la mente del consumidor. que es otro punto a

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

mismo.------

Que, que analizedes en conjunto las marcas en pugna 'ALFA-K" (registrada) y la marce

'AMATUA ALP,{' (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta

Dirección considera oue la marca "AMATUA ALPIt''. en su coniunto no es suscentible de causar

en conjunto vemos que

to dejan una impresión

ambas marcas cuentan

muy diferenre que aleja

se expresan de manera

toda posibilidad de que

Que, al realizer el análisis de las denominaciones en puena AMAUTA ALPA vs. ALFA-K
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
eccró¡q DEDUCTDA poR TECNoMyL s.A. coNTRA AMAUTA AGRo
URUGUAy s.A. soBRE oposrcróN er REGISTRo DE tA MARCA AMAUTA
ALPA, CLASE OL,--.-.--..-

exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista Ia diferencia existente

entre las mismas:

AMATUAALPA ALEA-K
Solicitud Oposición

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

Dugna "AMATUA ALPA" (solicitante) vs'ALFA-K" (ooonente) oor más oue compartan letras
LO \l 

'-

en comúnr no se leen de la misma manera. como se puede notar al cotejar dichas marcas. por

ende. tamnoco tendrán pronunciación semeianre. Analizando Ia marca como un todo, no existen

suficientes semejanzas denominativas como para- afirmar que existe algún riesgo de

confusión.--

Que, al respecto, la doctrina más desracada 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

enrre las mismas.-----

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

elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgen suficiente distintividad

así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "Una de las reglas más

por el Tribunal suprenno es que las marcas ban de ser analizadas con

su conjunto", y que... parala,comparación de dos marcas en conflicto "ocupa

el que propugna una uisirin de conjunto sinrética, desde la totalidad de los
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECCIÓN DEDUCIDA PoR TECNoMYL S.A. CoNTRA AMAUTA AGRo
URUGUAy s.A. soBRE oposrclóN er REGTSTRo DE LA MARCA AMAUTA
ALPA, CLA§E 0L....-..-.--

elernentos integrados de cada tnarcA confrontada, sin descomponer su anidad fonéttlca 7
,f ;t2grarca

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

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

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

incluva otros elementos caoaces de intesrar un coniunto

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

distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente

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

artículo 2" delal-ey de marcas ne 1,294/98, / eue reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad

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

la fterza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el regisrro

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 confirmar el Dictamen n'422/25 emitido porla
jefatura de Tbrcera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

- Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA AMAUTA AGRO
URUGUAY §.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AMAUTA
ALPA, CLASE OI.----.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por

TECNOMYL S.A. contra AMAUTA AGRO URUGUAY S.A. sobre oposición al

registro de la marca AMAUTA ALPA clase 01, Expediente n" 2490072 solicitada por

AMAUTA AGRO URUGUAY S.A.--....-.-.

AGRO URUGUAY S.A.

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----

Artlculo 2.- DISPONER la
marca AMAUTA ALPA clase

prosecución de trámices de la solicitud de

01, Expediente no 2490072

Directora

Árurrtor Marcarios Litigiosos

registro de la

r AMAUTA

i¡XnZ

titada
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POR LA CUAL SE RECONSTITT,TE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA 'LI.IXIPRO", CLASE 05 EXPEDIENTE N"
2009634.--

i Asunción, 2 3 Ülü l¿2i

YI§TO: el estado actual de estos auros, y -------

CONSIDERANDO:

que, atento al informe del actuario y comprobado el exrravío del expediente, la Dirección
General de Propiedad Indusmial, en cumplimiento a lo dispJuesro en el Art. LZI del C.P.C., pp¡

Providencia de fecha 03 de julio de 2025., dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco
días para que presenten las copiás de los escritos, documenros y diligencias que se encontraren en
su poder.--- ----:-------

Que, una vez presentadas las copias autenticedas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin
de que las partes impugnen o no los documentos presentado s.--------------

Que, el Art..136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las

disposiciones del Código Procesal Civil y Penal.

Que, por aplicación supletoria, cabe raer a colación que el Art. 120 del Código Procesal

Civil establece el procedimiento par¿ la rccónstitución de un expediente extraviad o, y Íezei

" Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitucirín, la que se efectuará en

la siguiente forma: a) el nueuo erpediente se iniciara con la prouidencia que disponga la
reconstitucidn; b) que el juez intímará a las Partes para dentro del plazo de cinco días presenten las
copias de los escntos docr.tTnentls I diligencias qae se encontraren en su poder. c) De ellas se dará uista

a las partes, por el mismo plazo, af.n de qae se expidan Acercl¿ de su autenticidad; I d) el juez podrá
disPoner, sin sustanciaci¿ín ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.--

la fecha se han reelizedo todas las diligencias previstas en la norme citade
que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud derlo

«

EM GF y dar
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POR LA CUAL
REGISTRO DE

SE RECONSTITI.TTE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
LA MARCA "LUXIPRO" CLASE 05 EXPEDIENTE NO

2009634.

pOR ThNTO, atenco a lo. brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las

disposiciones legales citadas, la Direclora de Asunros Marcarios Litigiosos:

RE§UELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la
marca *LUXIPRO' 

Clase 05. Acta
B.V. r ARNHEM (NL). ZWETGNTEDERLASSUNG

2.- DAR continuidad a los rámites procesales en el pun

AI
Directora

Marcarios Litigiosos

2
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POR LIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA AO POTI S.A. CONTRA SIN I{ruN KYUNG SOBRE OPO§ICIÓN AL
REGTSTRO DE III MARCA'ARIS y ETIQLTETff CLASE 35._--*

Asunción,
2 3 0iü 2¡32i

VISTO:

El expediente caretulado: AO POTI S.A. contra SIN HYLIN KYUNG sobre oposición

al registro de marca "ARIS Y ETIQUETA" clase 35 yr-*-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ARIS Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca ARES clase 35, por lo que

corresponde a esta Dirección determinar si las mercas son o no

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

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciert¿s restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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

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

' Artlculo 15 ' .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
exclusiv2/rtrraiqne, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que corresponden

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directe o indirecamente a confi.¡sión o asociación enrre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA AO POTI S.A. CONTRA SIN HYUN KYUNG SOBRE OPOSICIÓN AL
REGTSTRO DE LA MARCA .ARrS y ETIQUETtr CLASE 35.*___

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

corresponde a esta instancia administrativa. reilizar 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 Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ARIS Y ETIQUETIf'
se observa a simple vista que la misma es indefecdblemente confundible con la merca base de

oposición ARES se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente
idéndcas en los planos fonético, visual y concepruel.,

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 indispensables para el registro de una marce. ------

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

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

el Arr 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 argumentos 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 trámire, permitiendo que se presuma la veracidad

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

procesal.

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

de la oponente, sino que también refuerualefeltede aptitud de la marca

\
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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 ardculo 2 delel-ey n" L.294/98 De Marcas.-

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

interés en sustentar la 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 pod.rá

registrarse corno rnarcas los signos que constituyan una reproduccidn imitación, traduccitín,

transliterac*in o trarlscriPción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similan notoriamente

conocido en el sector pertinente del públtco, qile pertenece a un tercero, caalesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibles de caasar

confusirín o un riesgo de asociación cln ete tercerl, o signifque un aprouechamiento de la notoried,ad

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

bubiese becbo conocido el signo".---

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juríüco 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 regisrro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.' 449/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

ida por corresponder así en derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:
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POR IJI CUAL §E DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ECCTÓN
DEDUCIDA AO POTI S.A. CONTRA SIN FIYIJN KYUNG §OBRE OPOSTCTÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA .ARIS y ETIQUETA- CLASE 35._***

Artlculo l.- DECLI\RAR procedente y hacer lugar a le acción deducida por Ao
POTI S.A. contra SIN HYLIN KYI-ING sobre oposición al registro de marca..ARIS y
ETIQUETA" clase 35, Expediente no 2Lz72zB solicitada por sIN HyLrN
KYTING....

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la QUETA'
clase 35, Expeüente n" 2127228 solicitada por SIN

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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