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DEDUCIDA POR MARrIN ARIAS DOS SANTOS CONTRA TV ACCION S.A.
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Asunción,

VISTO:
0 7 a..T 2025

El expediente caratulado: MARTIN Án¡eS DOS SANTOS contra TV ACCION S.A.

sobre oposición al registro de la marca ELEGIDOS clase 41, y.-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ELEGIDOS",
solicitada perala clase 41, en base al registro de la marca ELEGI 2 enle clase 41, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por laleyL aesra dependencia administrativa, al

momento de enilizer la oposición a la solicitud de regisrro de una marca, se debe considerarque

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 Ait. I 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 encuenrran para

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

I Artículo de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo

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

hos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquiercontra

direca o indirectamente a confirsión o asociación enre los productos o servicios
siempre que tengan relación entre ellos.

la misma y
lesione sus

que pueda i
sea la clase en

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

corresponde a esta instancia administrative realizzr 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, al cotejar las marcas solicitada ELEGIDOS y ELEGI 2 oponente, se observa a

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

percibe que enüe las mismas existen elementos que las hacen prácticamenre idénticas en los

planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una

marca por otra) como a la indirecta (considerar que arnbas tienen un misrno ongen de

produrcidn)

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,

"una de las probibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisarnente la
existencia de un nesgo de confusión c»n ana marca preuiamente regtstrada o solicitada'

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación

marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, "el contenido conceptual es tarnbién de

importancia determinante para duidir ana inconfund¡b¡l¡dad, cuando es diferente en las marcas

en Pugna; Pzrqile tal contenido facilha enorunernente el recuerdo de la ruarca. Por ello cuando el

recuerdo es el mismo, pzr ser el rnismo el contenido conceptual, la confusidn es ineuitable. Como se

dtjo en el caso de 'Nido d.e Abeja" lt "La Colmena" recién citado (S9S), 'al ser expresados ante an

olente Presentan la rnisrna rePreseniación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de

- "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág.273

¡lntcclóN hi¡tct0NAr.
DE PROPIüDAD
INTELgCTUAL
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asociacidn. Jilstaruente es

confusitín"3.-

€sta inmediata euocacidn de la czsa la qile paede producir

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponenre, el

público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas,

además debemos tener presente que las rnanras en cuestión tienen porfinalidad distingair
seroicios may relacionados de la cl.ase 47 (seroicios de entreteniruiento),lo que nos da la

pauta que la oposición sea declarada procedente.--------------

Que, además el oponente ELEGI 2 yr es una marca registrada en nuesrro país con

Registro n"/455.519 en la clases 41, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que

refiuerzesu posición en la oposición contra la solicitud de ELEGIDOS.-----------

Que, el Dr. Otamendi -rrrñ.rt a: "... Confusitín enffe prod.uctos ! seraicios: (Jn seruicio de

reparacirín de teleuisores Por sa relacitin íntirna con los teleuisores puede d.ar lugar a confusitín si las

nTarcas de arnbos son confundibles. Los ejemplos pueden ser uariados, bastará que exista esa íntima
relacitín ! que las marcas sean codundibles para que no ?uedan coexistir...'. De ello se colige que

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

punto de vista denominativo. ------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo "En las oposiciones en una

misma clase se ba adrnitrdo la posibilidad de confusitin cuando existe entre los productos que

amparan las marcas una "rnArcAda similitud", unA "indudable proxirrtidad', una "af.nidad", o

,de Marcas

- Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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bien son "semejantes" o "notzriArTente uinculados por su funcirin".../...Más allá de estos fallos
también se ba becbo lugar a oposiciones de este tipo frente "A supuestos de mala fe, dalealtad
conterciAl", 0 "rnArcAs nltzriAs". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza

de los productos en Pagna, de rnanera tal que el consumidor pueda creer qae tienen un origen
t ¡1.

coman.

Que, habiendo cotejado las marcas, de ecuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y

Cabanellas de las Cueves:"Los ffes pincipales carnpos en los cuales debe efeouarse el cotejo de signos

marcarios para determinar su euentaal similitud confusionista son el gnif.co, el fonético 1 el

ideológico: a la regla jurisprudencial que basta coru qile la posibilidad de confusitin se plantee en

cualqaiera de los tres carnpos para que el nueuo regtstro no sea admitid0'ú.*--*--

Conforme lo señala la docrina, en él cotejo marcario debe prevalecer la impresión global

que los signos generan en el consumidor medio, quien no realize un examen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la semejanza en los elementos

distintivos esenciales puede ser suficiente para provocar confusión. aun cuando existan

üferencias accesorias

Que, resulta evidente la id:ntidad, 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, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

esoclacl0n de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argenüna. 2012.

rmo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28

,\
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un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delal.ey n' 7.294/98 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 falta de

interés en sustenrar la oposición .----------------

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

la prohibiciones establecidas en elA¡t. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"No podrá
registrarse cornl mArcAs los signor'qhe consitqtan ilnA reproduccitín irnitacitin, traduccirin,

transliteracidn o transcipcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o sirnilar, notoriamente

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

productos o seraicios a los que se aplique el sígno, cuando su uso 1 regixrofuesen sasce?tibles de causar

confusidn o un iesgo de asociacilin con ese tercerl, o signif.que an aprouecharniento de la notoriedad

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 conformided al ordenamiento jurídico marcario vigente, 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." 2lL/23, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

Por tanto,
RA DE A§UNTOS MARCARIO§ LITIGIO§OS

RE§UELVE:

Página 5 de 6



# &q GOBIERNOnTT ri¡n[t.r.ui¡,;r\,\croNAr

\J penAGUÁY ii1',1?iT"T,?

ResoruciónD.A.M.L*"-lLO I 1 0 7
POR LA CUAL SE DECIJIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCTÓN
DEDUCIDA POR MARITN ARIAS DO§ SANTOS CONTRA TV ACCION S.A.
soBRE oposlcróN AL REGISTRo DE Ilr MARCA *ELEGIDos., cLAsE
4t.---

Artlculo l.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
MARIIN ARIAS DOS SANTOS contra TV ACCION S.A. sobre oposición al

registro de marca "ELEGIDOS" clase 41, Expediente no 2l29OLl solicitada por TV
ACCTON S.A.----------

Artlculo 2.- n¡CUÁZen la solicitud de registro " clase 41,
Expediente n'2L29017, solicirada por TVACCI

Artlculo 3.- NOTIFfQLTESE por cédula.

SUAREZ

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

Página 6 de 6
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DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
BAGO GROI.JP S.A. CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *FLOGOBELL'

CLASE O5.-_

Asunción,

VI§TO: 0 7 ücT 2025

El expediente cararulado:^3Aco GROUP s.A. conrra DOMINGO RAMON
NARVAEZ BRANDA sobre oposición al registro de marca "FLOGOBELL" clase 05,

CONSIDERANDO:

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

"FLOGOBELL", solicitada para la clase 05, en base a la marca FLOGO-BACTICEL en la clase

55 respectivamente, 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 adminisrrativa, al

momento de eLnilizr. la oposició¡ a la solicitud de registro de una m^rca,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 servicJos. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

'Artículo 15'.- El regisro de una m¿rca hecho de acuerdo con este le¡ concede e su titul¿r el derecho al uso
exclusivo de I y a ejercer ¿nte los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

lesione"sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquiercontr¿

que pueda ir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
la clase en {ue figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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CLASE O5.:-----

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa reelizar- el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denffo de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

observa a simple vista que la mism¿ es indefectiblemente confundible con la merca base de

oposición FLOGO-BACTICEL, sepercibe que entre las mismas existen elementos 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 fuerzadistintiva,

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 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 desvimuó los argumentos planteados en la
oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parre oponente y evidencia

un

de

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

por le parte contraria, tal como lo dispone Ia normativa

Pág¡na} de 4.'ra"\>.
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DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
BAGO GROUP S.A CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA *FLOGOBELT

clltsE o5.----

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebelüa no solo otorge

velidez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzela falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.---

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

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

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

Que, en consecuenci& y conforme a lo previsto en Ia 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 establecet"No podrá

registrarse czrno rnarcas los signos qae constitillan unt reproducción imitacidn, traduccirin,

transliteración o transcipcidn total o parcial de signos distíntiuo tdénticos o similar, notonamente

conocido en el sector ?ertinente del f;¿5¡¡0, qae ?erten€ce A ,tn tercero, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y regtstrofaesen susceptibles de car¿sar

confasitín o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifque uic aproaecharniento de la notonedad

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

bubiese becbo conocido el signo".----

y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

n considera que

en la Ley n
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corresponde confirmar el Dictamen n." 304/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder ¿sí en derecho.-

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

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BAGO
GROUP S.A. contra DOMTNGO RAMON NARVAEZ BRANDA sobre oposición al
registro de marca "FLOGOBELL" clase 05, Expedienre no 22L04949 solicitada por
DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA.

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la LOGOB
05, Expediente no 221049$ solicitada por DOM ONN

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. ---

untos Marcarios Litigiosos

l'clase

YAEZ
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Asunción,

YI§TO:
0 7 0cT 2025

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ oDDoNE SOCIEDAD
ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTTA SAMUEL
SALINAS sobre oposición al registro de marca "ELYTE" clase 01, y?-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ELYTE",
solicitada para la clase 01, en base a la marca ELITTE en la clase 11 respectivamente, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciohts otorgadas por la ley' 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 esublece 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 resuicciones para el registro de una maLÍca; es decir, dichas

I
de una 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
Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

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

figuren, siempre que tengan relación entre eilos.

excl

con

de la misma y
quien lesione sus

que pueda i
sea la clase en
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

precautelar otros derechos o int'ereses, 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 reilizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

mzÍc previstas en la Ley de Marcas.- -:---------------

Que, realizado el cotejo marc-ario entre la denominación solicitada "ELYTE" se observa a

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

ELITTE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamenre idénticas

en los planos fonético, visual y conceptual.-

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

solicitada no reúne las condiciones básic4s esenciales que la ley requiere como la fuerza.distintiva,

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

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

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

el Art. 68y 69 del CPC. La rebeldla en este contexto implica que, al no 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 trámite, permitiendo que se presuma la veracidad

por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

Pág¡na? de 4

de los



GOBIBRNO»rr
PARAGUAY

DI RliO{ l lÓN t\¿tC IOtrt aL
r,E PROPIE}Af)
INTELECTUAL

ResoruciónD.aM.L"..Jlllj 1 ü I
POR TIT CUAL §E DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR NICOUTS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA SAMI.'EL SALINAS
SOBRE OPOSICIÓN AI, REGISTRO DE LA MARCA "ELYTE' CLASE

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

velidez a los argumentos de la oponente, sino'que t¿mbién refueruela falta de apritud 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 delal.ey n' 1.294/95 De Marcas.-

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

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

interés en susrentar 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 c07r70 rnarcas los signos que cons.tituyan ana reproduccitín imitacirín, traducción,

transliteracitin o transcripcirin total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoiamente
conocido en el sector pertinente del públko, qae pertenece A un tercerl, cualesquiera que sean los

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

confusidn o un nesgo de asociacitín coftese tercero, o signtf.que un aprouechamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocido el signo".--

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

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

n' 1.294/98 y no reúne los requisiros pera su regisrro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n." 299/25, de laJefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECII\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al
registro de marca "ELYTE" clase 01, Expediente n' 2374730 solicitada por SAMUEL
SALINAS.-

Artlculo 2.- RXCHAZAR la solicitud de registro ( clase 01,
Expediente n" 2374730 solicitada por SAMUEL S

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asunción,

ACCIÓN
MARCOS
.BUONO

0 7 0il 2025

YISTO:

El expediente caratulado: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra MARCOS

JIMENEZ PAEZ sobre oposición al registro de marca "BUONO FOOD Y ETIQUETIt'' clase

30,y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BUONO
FOOD Y ETIqUETTf', solicittda pare la clase 30, en base a la marca BONO en la clase 30

respectivamente, 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 tnelizer la oposición ¿ la solicitud de registro de una merc ,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 Ley n" L294/98,1¿s marcas son signos que sirven

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

registro de una marca hecho de acuerdo con est¿ le¡ concede asu titul¿rel derecho al uso

quien lesione

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

que pueda r directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
sea le clase en ue figuren, sierñpre que rengan relación entre ellos.
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FOOD Y ETTQUETtr CTIISE 30.

limitaciones a la hora d. .o.rrid.I- 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 administrdtiva realizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misme se encuadra denro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

oposición BONO, se percibe que enüe las mismas existen elemenros que las hacen prácdcamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.-

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

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

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

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

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

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

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

la legitimidad del derecho invocado por la perte oponente y evidencia

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

por la parte contraria, tal como lo dispone le normariva
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII ECCTÓN
DEDUCIDA POR SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA MARCOS
IMENEZ PAEz soBRE oposlclÓN AL REGISTRo DE LA MARCA .BUoNo

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo ororga
validez a los argumentos de la oponente, sino qub también refueruelefaltade aptitud de la marca

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

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

un signo registrable y se halla in.ursi-én la causal prohibitiva de registro esripulada en el inciso "i"
del artículo 2 delel.ey n" 1.294/98 De M¿rcas.-

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto .r, l, ,ror-"tiva vigente, se procede a
resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la felta 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) d. h I,.y de Marcas que establece:"No pod.rá

regtstrarse corno rnarcas los signos que constitultan ana reproducción imitacitín, traduccidn,

transliteracitín o transcripcitín total o parcial de signos distintiuo idéntkos o similar, notoiamente
conocido en el sector pertinente del públtco, qile pertenece a ,¿n tercero, cualesquiera que sean los

prodactos o senticios a los que se aplique el signo, cuando su aso y registrofuesen susceptibles de causAr

confusión o un nesgo de asociacitin con ese tercero, o signtf,q*e un aprouecbamiento de la notonedad,

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

y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

lamarce'solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

" L.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLITRAFNOCEPTNTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
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FOOD Y ETIqUETf CLASE 3O.-------

corresponde revocar el Dictamen n." 27L/25,de laJefatura de la Tbrcera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

LA DIRECToRA,, o,.,ilI#fr*.*os LITIGIoSoS
RESI,JELVE:

Artlculo 1.- DECLI|RAR procedente y hacer lugar a Ia acción deducida por
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra MARCOSJIMENEZ PAEZ sobre
oposición al registro de marca "BUONO FOOD YETIQUETI{' clase 30, Expedienre no

2260977 solicitada por MARC OS JIMENE Z P AEZ. - - - -

Artlculo 2.- RXCHAZAR la solicitud de registro de la B FOOD Y
ETIQUETIt'' clase 30, Expediente n' 2260977 soliciylda r MARCOS MENEZ

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

de Asuntos Marcarios Litigiosos
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MYRIAN ELIZITBETH FIGI,'EREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA
RECALDE §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXCELLENT Y
ETrquETf clltsE 3 5.-- -- - - - - - -

Asunción,

VISTO:

0 7 ceT 2025

El expediente caranrlado: O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LIDA,ME conrra

MYRIAN ELTZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA RECALDE
sobre oposición al registro de marce "EXCELLENT Y ETIQUET,{' clase 35,

yi-*---"-----

CONSIDERANDO:

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

"EXCELLENT Y ETIQUETA', solicitada para la clase 35, en base a la marca ODONTO
EXCELLENCE en la clase 44 respecrivamente, por lo que corresponde a esra 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 enilizx la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dgntro de les prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

exclusi

'Artículo I i!- Etqe€istro de una.marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tidar el derecho el uso
la misma)'a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

uien lesione sus Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda in directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

la clase en figuren, siempre que reng¿n relación enrre ellos.
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POR LA CUAL §E DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES TIDA-ME CONTRA
MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE IBARRA
RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA 'EXCELLENT Y
ETIQUETI', CLASE 35.----------

Que, tal como lo expresa .el Aft. 1 de la Leyn' L.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 m¿rcario se encuentran pare

precautelar otros derechos o interÉqes, 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 admiñistrative realizar 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 "EXCELLENT" se

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

oposición ODONTO EXCELLENCE, se percibe que entre las mismas existen elemenros que las

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

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

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

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 Art.68 La rebeldla en este conrexro implica que, al no haber ejercido su derecho

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

la legitimiJad del derecho invocado por la pane oponente y evidencia

en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR II\ CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES LTDA-ME CONTRA
MYRIAN ELIZJTBETH FIGI.EREDO ALFON§O Y DERLIS RENE IBARRA
RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA'EXCELLENT Y
ETTQT,JETtr CLASE 3 5.-- --- - -- - -

de los hechos alegados por la parte contrari4 tal como lo dispone la normadva

procesal.--

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

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

solicitada para su registro.---

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 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 elemenros disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustenter 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. conlo rnarcAs los signos qae constitillan una reproducción imitación, traducción,

transliteracidn o transcriPcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoiamente
conocido en el sector Pertinente del públtco, que pertenece A iln tercero, cualesquiera que sean los

productos o que se aPliqae el signo, cuando sa aso y registrofuesen sasceptibles de causar
'o un riesgo de con ese tercero, o signtf.que an aprouecbatniento de la notonedad

fuerza distintiua, cualquiera sea la rnanerA o medio por el cual seo la dilacidn de
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ncclÓTTI
DEDUCIDA POR O.G. MORAES & M.S.B. RODRIGUES HDA-ME CONTRA
MYRIAN ELIZIBETH FIGI.JER"EDO ALFONSO Y DERIIS RENE IBARRA
RECALDE soBRE oposrclóN AL REGISTRO DE LA MARCA *EXCELLENT Y
ETIQUETA" CLASE 3 5.- - -- -

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

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

estipuladas en la Ley n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamenr¡ ." 417/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
TIT DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR prbcedente y hacer lugar a la acción deducida por 0.G.
MORAES & M.s.B. RODRTGUES LIDA-ME contra MyzuAN ELIZABETH
FIGUEREDO ALFONSO Y DERIIS RENE IBARRA RECALDE sobre oposición al
registro de marca "EXiELLENT Y ETIQUETIr' clase 35, Expediente n'236g5g2
solicitada por MYRIAN ELIZABETH FIGUEREDO ALFONSO Y DERLIS RENE
IBARRA RECALDE

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de

ETIQUETIt'' clase 35, Expediente n'2368582
FIGUEREDO ALFONSO YDERIIS RENE

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ELLENT Y
ETH

Dirútora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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Resolución D.A.M.L n. o 112
POR LI\ CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNAI'IONAL, LIf)., SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sEx ADDICT, CLASE 34.--------

Asunción, 08 [[T 2|,25

VISTO:

El expediente caratulado: DAN BRANDON BILZEzuAN conrra IGNITE
INTERNATIONAL, LfD., sobre oposición i registro de la marca SEX ADDICT clase 34,

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposiciói contra la solicitud de registro de la marca SEX ADDICI
solicitada pare la clase 34, en base a solicitada con poterioridad SEX ADDICT BY DAN
BILZERIAN en la clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son

o no confundibles.-----

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

momento de tnelizar 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 marca; es decir, üchas

I Artí§,.gk-a5".- El registro de una marce hecho de ecuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclulivo de la mism\ a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sds derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

/ófí"U" que pueda iido.i, directa o ind.irectamente a confi¡sión o asociación enrre los productos o servicios
' cualquid¡a sea la clase pn que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

Página I de 8

ú



G0BIERNOonr
PARAGUAY

I »IRrccróNsACroNAl
I »t pltoprr»ln
I lxr¡,r.r.cruel

POR LA CUAL SE DECLITRA IMPROCEDENTT Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNAflONAL, fTD., §OI}RE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA
sEx ADDICT, CLA§E 34.--------

limitaciones a la hore de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrr en pera

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 reilizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de 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 reglamenros.-----

Q*., 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 púhtico consumidor

Que, no obsante, de la documentación acompañada por el solicitante IGNITE
INTERNATIONAL fTI)., se verifica que la denominación SEX ADDICT se encuentre
registrada a su nombre en diversas jurisücciones 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

legitimidad tituler y prioritaria sobre el signo SEX ADDICT, y si la oposición formulada
reune suficientes para impedir su registro en territorio nacional.

te mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la solicitud
INTERNAIIONAL fTD, titular de la marca SEX ADDICT,

Resolución D.A.M.L rr.' ü

Que, es im
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Resolución D.a.M.L "."-m-frJ 
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNANONAL, LTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sEx ADDICT, CLASE 34.-------

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 aurorizada de un signo nororiamente

conocido, Io que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca

prioritaria.--

Que, la marca notori¿ goza 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 rnarca base del rechazo es ana rl7arca intensarnente

utilizada, de gran difusirin 0 goza del carácter de notoria, el cnterio que se aplica en el cotejo es

nguroso o ru.ás estricto, con lafnalidad de euitar el aprouecbam.iento del prestigio ajeno, bacer ualer

la leabad, baenafe comercial y prnteger los intereses det púbtico consumidor"'y ,n este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, Bercovitz Rodrlguez-Cano (2018) señda que la marca nororia merece una

defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semeiantes destinados a productos o

servicios distintos, en atención e la iicesidad de preservar su repuración y evitar la dilución de su

fuerza distintiva.

6 bis del Convenio

al ordenamiento

de Parls para la Protección de la Propiedad

pera;grayo, dispone expresamenre que los Estados

.CAS" -Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perror,2olTERECHO DE
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Resolución D.A.M.L n. o

POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNAilONAL, Lil)., SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA
sEx ADDTCI CLA§E 34.--------

deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyen 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 IGNITE INTERNATIONAL fTT) 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 asociación

indebida.--

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reireradamente la protección

reforzeda de las marcas notorias. En el caso *Rolex S.A. c/ Relojes Rólex' (C§J 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 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 merca notoria preexistente

Supreima de Justicia (A.1. N.g lr046/20f.8, *Victoria's Secret c/
") sostuvo que las marcas notorias gozan de una protección ampliada,

servicios nb idénticos, en ranro exista posibilidad de aprovechamienro o

Página 4 de 8
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A I.I\
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, f,TD., SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sEx ADDICL CII§E 34.----

Que, estos precedentes .orir.-rn que la reproducción del elemenro esencial de una
merca notoria constituye una infracción al derecho de exclusividad, aun cuando el signo añadido
(como "BY DAN BILZERIAN") busque aparenrar 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 cdidad de titular registral o de tercero que demuesrre un vínculo legítimo y directo con

la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un acto ¿busivo, conüario a la

finalidad del sistema marcario, el cual está desdnado a proreger la leal comperencia y no a servir de

instrumento de obsrucción (Bidart Campos, N.: "Derecbo de la Competencia y Propiedad
Industrial ", 2 0 I 1).- --- ---

Que, es importante mencionar que conforme a las documenraciones 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 leg3les del Señor DAN BRANDON BILZEzuAN en donde se

ordena: "1. Dan Bilzerian tiene probibido coTnpetír directa o indirectarnente con lgnite basta que se

dicte una orden fnal en esta accién, inclulendo abstenerse de: a) contactar a los fabicantes o

distribuidores de lgnite, o minoristas de prodaaos de uapeo; b) prestar su nombre o imagen para la
comercializacidn de productos de ua?eo distintos de los productos de lgnhe; c) pertnitir que SAVH
LLC., fabnque, distribuya, comercialice, uenda o transf.era productos de uapeo; d) usar o distnbuir

por lgnite o utilizadas por lgnite; y e) promocionar productos de uapeo dístintos

por lgnite." -------

sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un
marca, sino que constituye un ejercicio indebido, obstructivo y carente

imágenes pa,

Que, en

real sobre
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGMTE
INTERNATIONAL, fTD., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
§EX ADDICL CIITSE 34.--------

de causa legltima, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad
indusrial.-

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persone actúa con la
intención de obstaculizar iniustificadamente el registro, aprovecharse de menera indebida
de un signo ajeno o impe4!¡ el Iegltimo desenvolvimiento de un proyecto
empresarial ---*--:-------------------

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana ranro 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 Industnal", 2un. 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 dene como.finalidad entorpecer el desarrollo de la solicitud
presentada. Est¿ conclusión ,e refre.za al considerar que el oponenre recibió una orden
judicial 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

que evidencie un actuar de mda fe.-------------

la oposición constituye un ecto de mala fe, carente de sustento

únicamente a obstruir el eiercicio del derecho de quien sl posee

y actual en la explotación de la marc¿

Página 6 de 8
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POR LA CUAL SE DECLAR'IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNAflONAL, LTD., §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sEx ADDTCI CLASE 34.------

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 supuesro de abuso de derecho, expresamente

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

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 esripuladas el

artículo 2' dele' Ley de marcas ns 1.294/98r / Que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

Que, la marca solicitadá reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;
le fuerzedistintiva, novedad, .rpeci"idad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

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

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

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

improcedente, consecuentemenie, corresponde confirmar el Dictamen n" 314/25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asl en

derecho.-------

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE A§I.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo DECLARAR improcedenre y no hacer lugar a la acción deducida por
DON BILZERIAN contra IGNITE INTERNATIONAL, LID., sobreAN

/-<j 
-.iv:

';.i ." ./
!. a i. 1
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DAN BRANDON BILZERIAN CONTRA IGNITE
INTERNATIONAL, tjID., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sEx ADDICI, CIIISE 34.----

oposición al registro de la m¿rca SEX ADDICT clase 34, Expediente n' 2488055
solicitada por IGNITE INTERNATIONAL, I:fD.-----------------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de uámites de de la
marce SEX ADDICT clase 34,, Expedienre no GNITE
INTERNAIIONAL, L

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Directora

Resolución D.A.M.L n.'

tada por
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Resolución D.A.M.L n. o 00
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR
DEDUCIDA POR EASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING

t1
ü
T
E 113

A LA ACCIÓN
LTD., SOBRE

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'FTX'CLASE 41.

Asunción, 0B 0[l 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LID., sobre

oposición al registro de marca "FTX" clase 41, y?-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueyen oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FTX",
solicitada pare la. clase 41, en base e le mercz FASTRAX S.A. 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 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,

Que, tal como lo expresa .l Lt. 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 marcarie, 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.

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

f,-ta-mfsna, 
y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra gúien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y d uso de cualquier
oypr$qo que pueda ini{ucir directa o indirectamente a confusión o asociación enüe los productos o servicios

./ualquierl sea la clase en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

Página 1 de 4
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Resolución D.A.M.L n. " ril rr5
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR
DEDUCIDA POR EASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING

A LA ACCIÓN
LIT)., SOBRE

OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA 6'FTXD CLASE 41.--

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo ma¡eario entre la denominación solicitada "FTX" se observa a

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

EASTRAX S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácricamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-

. Qr., 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 fuerza.distintiva,

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

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

plazo legal estipulado, lo que derivó en 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 forme, el solicitante no desvirtuó los argumenros planteados en la

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

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

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

procesal.--

9tea":"erdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo ororga

velideV'á los argumé\tos de la oponente, sino que también refuerzala,fakede aptitud de la marca

X Página.Zde4
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Resol'ciónD.A,M.L".' 0 0 I 1 1 5
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR EASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTT)., SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\ MARCA 65FTX' CLASE 41..-..--...-

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 2dela.Ley n" L.294DS De Marcas.-

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en Ia 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 czrno rnArcas los signos qae clnstitalan ana reproduccidn imitación, traduccidn,

transliteracirin 0 transcriPcidn total fparcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sector pel'tinente del público, qae pertenece A ,tn tercero, cualesquiera qae sean los

prodactos o serticios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen sasceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asociación cnn ese tercero, o signr.f.que un aprouecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucitín de su fuerua distintiua, cualquiera sea la manera 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 marce 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 nÍ 48L/24, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición +du€idqpor corresponder así en derecho.---
./\,\

Por tanto,
. LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Págne3 de 4



d."$ §gIIEry!9."-*l lliYiláIl§X*croNÁI\d PARAGUAY iíiiu'i'Éii?ií

ResotuciónD.A.M.L"." 0 fi X Í 1 3
PoR LA CUAL SE DECIIIRA PRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A LA ecc¡ÓN
DEDUCIDA POR EASTRAX S.A. CONTRA TTX TRADING LTD., SOBRE
oposrclóN AL REcIsrRo DE Llt MARCA .FTx" cLAsE 41.----------

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD., sobre oposición al registro de marca

"FTX" clase 41, Expediente n'2lll2íLísolicitada por FTX LTD.-------------

Artlculo 2.- RECIIAZAR la solicitud de registro de clase 41,

Expediente n" 2l1l25LG solicitada por FTX TRAD

Artlculo 3.- NOTIFÍQUE§E por cédula. --

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A II\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING [TD., SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA "FTX'CLASE 25.---**-

Asunción,

VISTO:

0 E 0ct 2025

El expediente caratulado: FASTRAX S.A. contra FTx TRADING LrD., sobre

oposición al registro de marca "FTX" cle.se25,yt-----*--

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la merca *FTX',

35, por lo quesolicitada para, la clese 25, en base e la merca FASTRAX S.A. en la clase

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 enilizar la oposición a la solicitud de registro de una maLÍc ,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 la Ley n" L.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 encuentran para

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

'Artlculo !*-E!{egistro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusi la mism\a ejercer ante los órganos jurisüccionales las acciones y medidas que correspondan

quien lesione sus Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda indütir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

sea la clese .n 9* figuren, siempre que rengan releción entre ellos.

Pág¡nal de4



,# *q GOBIERNOnT,T ¡ luxricr:lóNN¡tcroNlr.

ks penAGUÁY : i^?#?¿.i?;l
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR EASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE
OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *FTX" CLASE 25.---**

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

corresponde e esta instancia administrativa reilizx 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 Marces.--

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FTX" se obserya a

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

EASTRAX S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.-

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 fuerzadistintiva,

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. 68 y 69 del CPC. La rebeldíain 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 oponente y evidencia

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

de los hechos alegados por la parte contrari4 tal como lo dispone la normariva

procesal.---

.-'Que,-{e acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga

tfidez a los arg\entos de la oponente, sino que también refuerzala falta de apritud de la marca

/' Í;il\cada para su 
f8istro. 

-

lt \ I
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR EASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE
OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA T'F'IX" CLll.SE 2'.*--.--

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 delal-ey n' 1.294/95 De Marcas.-

Qr., en consecuencia, y conforme a Io previsto en la normativa vigente, se procede a

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

interés en sustenter 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 mArcas los signos qae constitillan ana reproduccitin imitacirín, traduccidn,

transliteracitin o transcipcitín total o parcial de signos distintiuo idénthos o similar, notonarnente

conocido en el sector ?el'tinente del públho, qae Pertenece A iln tercerl, cualesquiera que sean los

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

confusidn o un riesgo de asociacitin con ete tercero, o $gnifque un aprouechamiento de la notoiedad

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

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamenl." 484/24, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
rñ
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Resolución D.{M.L n. o 00111 tr

POR LA CUAL SE DECIIIRAB.ROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A II\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR EASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING fID., SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA OFTX'CLASE 25._----

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD., sobre oposición al registro de marca
"FTx" clase 25, Expediente n" 2LLL25L0 soliciteda por FTX TRADING LTD.-------------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirüd de registro 'marce " " clase 25,
Expediente n'217125L0 solicitada por FTX TRADI

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ---

SUÁREZ

Directora

Página 4 de 4
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Resolución D.A.M.L "."-ffi-sj f t 5
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR EASTRAX §.A. CONTRA FTX TRADING fTD., SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA .6FTX» CLASE O9.___-_

Asunción, 0 I 0tT 2025

VISTO:

El expeüente caratulado: FASTRAX §.A. contra FTX TRADING LID., sobre

oposición al registro de marca "FTX" clase 09, yr-------

. CONSIDERANDO:

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

solicitada para la clase 09, en base a la marca EASTRAX S.A. 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 analizer la oposición ai¿r solicitud de registro de una merca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmer'so dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. I de le 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.

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

exclusivordÉ la misma y. a ejercer ¿nte los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

coatíyfutn lesione sus d€rechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

prrof1"o quE pueda induClr directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

cua/quiera sea la clase en qu{figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Página I de 4
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ResoluciónD.a.M.L,.' Ü 0 t t 1 5
POR LA CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING
OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA *FTX" CLASE 09.

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

corresponde a esca instancia administrative realizer el análisis de la solicitud en rámite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FTX" se observa a

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

EASTRAX S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente

idénticas en los planos fonético, visud y conceptual.-

Que, resulta evidente le identidad, por tanto esta Dirección considera 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 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 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 parte 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.----

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

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

A LI\ ACCIÓN
LTD., SOBRE

/* para su regftro.---
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Resolución D.a.M.L ".'Jü-$J
PoR LA CUAL SE DECLARA pRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA POR EASTRAX §.A. CONTRA FTX TRADING LTD., SOBRE
oposrclóN AL REGISTRo DE LA MARCA *FTx" cLAsE o9.*--*-

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

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitrd, rro 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 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 elementos disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustentar la oposición

Que, en tel contexto Oo.J 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 c0rn0 rnarcas los signos qtl.e clnstita)tan ana reproduccitín imitacidn, traduccitín,

transliteracitin o transcnpción total o parcial de signos distintioo idéntkos o sitnilar, notoriamente

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

productos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y regis*ofuaen susceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asociación con ete tercerl, o signifqae un aprluecbamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".-

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

Dirección considera que la marca solicitada se halle 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." 482/24, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-t

Por tanto,
RA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

115
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ResoluciónD.a.M.Ln." [J m 1 I I 5

POR II\ CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR FASTRAX-_S.A. CONTRA FTX TRADING [TI)., SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA OFTXO CLASE O9.**--*

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
EASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD., sobre oposición al registro de marca

"FTX" clase 09, Expediente n" 2L1L2507 solicitada por FTX TRIDING+TD.-------------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de

Expediente n' 21LL2507 solicitada por FTX TRAD

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. --

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Resolución D.A.M.L n. o '! 16
POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A II\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTRA ANDRE
GUSTAVO ZENM DE OLTVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'FESTWAL 24' CLASE 43._.*--

Asunción,0BICTlC25

VISTO:

El expedienre cararulado: COMPAÑÍ¿. pp GALLETAS NOEL S.A. contra ANDRE
GUSTAVO ZENNI DE OLTVEIRA sobre oposición al registro de marca "FESTIVAL 24" clase

CONSIDERANDO:

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

24", solicitada para la clase 43, en base a la marca FESTIVAL 24 en la clase 30, por lo que

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

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

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una m?rca,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 serviios. Sin embargo, se encuentran reguladas en [a propia

legislación marcaria, ciertes restricciones para el registro de una maÍcai es decir, dichas

' Artísulá 15'.- El t.gi\o de una marce hecho de acuerdo con esra le¡ conced.e a su ritul¿r el derecho el uso

exclusivo de la misma y \q...., ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

S-rra\uien lesione sus d{rechos. Asimismo concede el derecho ¿ oponerse al registro y al uso de cualquier
, opo signo que pueda indu{ir direct¿ o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios

oralquiera sea la clase en 
1U'é 

figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTRA ANDRE
GUSTAVO ZENNI DE OLTVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'FESTryAL 24" CLASE 43.----_

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa realizer 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 ma¡cario entre la denominación solicitada "FESTfVT\L 24" se

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

oposición FESTIVAL 24 se percibe que entre las mismas existen elementos 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 faerzedistintiva,

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 Ia declaración de su rebeldía, conforme a lo esrablecido en

el Arc. 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 perte oponente y evidencia

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

de los hechos d,egados por la parte contraria, tal como lo dispone la normariva
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII ACCIÓN
DEDUCIDA POR COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTRA ANDRE
GUSTAVO ZENNI DE OLIVEJRA SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'FESTTVAL 24" CLASE 43._ _. __.

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

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

solicitada para su registro.---

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

asociación/confusión de marcas. Le denominación solicitada no reúne los requisitos que la hecen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delel,ey n' 7.294/95 De Marcas.-

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

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

interés en sustenter la oposición .---------------------------------

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

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

registrarse c0rn0 rnarcas los signol qae constitqan ana reproducción imitacidn, traduccidn,

transliteración o transcipcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnente

conocido en el sector pertinente del públlco, que pertenece A an tercerz, cualesquiera que sean los

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

confusión o un nesgo de asociacidn con ese tercerz, o signifque un aprouecbamiento de la notonedad

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

bubiese becbo conocido el signo".---

, Qr., por-\*p.esado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

D¡ecáónconsidera q\S t" marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
' / 'r
estlpu\das en la Ley n" L.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTRA ANDRE
GUSTAVO ZENNI DE OLTVEIRA SOBRE OPO§ICIÓN AL REGI§TRO DE LA
MARCA *FESTIVAL 24' CLASE 43.-**-..

corresponde confirmar el Dictamen n.' 539/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI.JNTO§ MARCARIOS LITIGIO§OS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. CONTTA ANDRE GUSTAVO ZENNI DE
OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "FESTIVAL 24" clase 43, Expediente

n" 1959037 solicitada por A§DRE GUSTAVO ZENNI DE OLIVEIRA.---------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro a. U¡ár.r;ñ\YAL 24" clase

43, Expediente no L959037 solicitada por ANDR,É GUSTAVO\ZEruNI DE
oLIVEIRA ------/.--l-.:-+-------------------\---------

Artrcuro 3.- NorrFfeuESE por cédula. / { '{ ) )-o1,,,+Q--),-=-/\

ALVI GA SUAREZABG. JADIA ALVAREABG. JADIq ALVARENGA

'' Directora

t Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII ACCIÓN
DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES LTD.,
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'FERIILUX' CLASE OL.-------..

Asunción,
0 B l{^t 2025

VI§TO:

El expediente caratulado' TEC^OMYL S.A. conrra LLIXEMBOURG INDUSTRIES

LfD., sobre oposición al registro de marca "FERILUX" clase Ol,y---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contre la solicitud de registro de la marca "FERTILUX",
solicitada para la clase 01, en base a la marca FERIILIFE TM en la clase 01, por lo que

corresponde a esta Dirección determinar si las mercas son o no confundibles.--------------

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

momento de analizar Ia 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 disdnguir 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 consideiir la viabilidad del registro marcario se encuenrren para

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

r\-/
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t Artlculo registro de una m¿rce hecho de acuerdo con esta ley, 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

inlucir directa o indirectamenre a conñ¡sión o
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Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa reúizt 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 "FERIILLJX" se

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

oposición FERIILIFE TM se percibe que entre las mismas existen elementos 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 fuerzedistintiva,

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

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 @ del CPC. La rebelüa 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 parte oponente y evidencia

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

de los hechos alegados por la perte contrari4 tal como lo dispone la normativa

procesal.--

Que, de iiu\o con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldfa no solo otorgar\
valideV e los argumento\,de la oponente, sino que también refuerzalefalade aptitud de la marca

,s'olicitqda para su registr{--- ---- --- -:---- ---

,X

);

,X0-
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIl. ACCIÓN
DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LUXEMBOURG INDUSTRIES [TD.,
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *FERIILUX" CLASE OI..-----..-

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' 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 sustenter 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 cornl nlarcas los signos qae cznstitalan una reproducción imitación, tradaccitín,

transliteracidn o transcriPción total o parcial de signos distintiuo idénthos o similar, notoriamente

conocido en el sector Pertinente del público, qile Pertenece A u.n tercero, caalesquiera que sean los

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

confusitin o un iesgo de asociacitin cfn ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoríed.ad

del sígno o la dilucitín de sa fuerza distintiua, cualquiera sea la rnanerA o rnedio por el cual se

babiese becbo conocido el sigruo".

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 registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n." 426/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

ida por corresponder así en derecho.

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
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POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA LI.IXEMBOURG INDUSTRIES IJTD.,
§OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *FERflLUX'CLASE OI

LUXEMBOURG INDUSTzuES LTD.

Artlculo 2.- RECIIAZ^LR la solicirud de registro de

Expediente n' 2355217 solicitada por LUXEMBOUR

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

Artículo 1.- DECLARAR procedente y
TECNOMYL S.A. conrra LUXEMBOURG
registro de marca "FERTILUX" clase 01,

hacer lugar a la acción deducida por
INDUSTzuES LID., sobre oposición al

Expediente n" 2355217 solicitada por

" clase 01,
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Resolución D.A.M.L n. 1X8
POR LA CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A II\
ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE IIT MARCA PROCETINA, CLASE O5.-_--*

Asunción, 090t1 2025

trISTO:

El expediente caraculado: HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra LABORAIOzuOS
SIEGFzuED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de la

marca PROCETIN,A., clase 05, y.:-------------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contre la solicitud de registro de la marca PROCETINA
solicitada para la clase 05, en base a la marca BERCETzuNA en la clase 05, 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 analizx la oposición a la solicitud de registro de una merca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso déntro de las prohibiciones que establece Ia ley regulatoria,

velando siempre por el inrerés 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 se¡vicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
Iegislación marceria., ciertas restricciones para el registro de una murca; es decir, dichas

I Artículo_!51.tr[egistro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede e su titular el derecho al uso
exclusio áe Ia misma-I.lejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondanexclusy cle la mlsma I ( e¡ercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
conf quien lesione sus d\rechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ogf signo que pueda indu$ir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
(.qílquleresea la clase." q/. figuren, siempre que rengan relación enre ellos.

t\7
\Y¿
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Resolución

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIO§
STEGFRIED SOCTEDAD ANONIMA (STEGFRTED S.A.) SOBRE OpOSrCróN AL
REGISTRO DE LA MARCA PROCETINA, CLASE O5.--*-..

limitaciones a la hora de consideier la viabilidad del registro marcario se encuenrran pera

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 realizer 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, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en conrroversi4 se

puede observar que la merca solicitada PROCETINA y la marca oponenre BERCETRINA

presencan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permire

establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.---------

Que, entre las marcas en pugna: PRO/CE/TIINA (solicitada) vs. BER/CEITzu/NA
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las

diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la

interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar esras distinciones permite una

utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevanres, promoviendo así

una comunicación claray efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

Ia pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el

mercado.----

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas, dicha similitud no

es lo s¡rficientertrente significativa como para inducir una confusión en el público

consurf idor .- - --- --- - -). ----

Pág¡naZ de 5



.,F *r. GOBI§RNOorr I uRrcclÓi'¡NACIoNAL

L*tr panAGUAY I i'J;ill:ii+il-',?

Resolución D.A.M.L "." ,1 ft i .? .3 *'..¡qJ ¡ $ i t,
POR LA CUAL §E DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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Que, al reelizer el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

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

coniunto, sin artificiales desmembraciones. de forma sucesiva y no simultánea v. el resultado oue

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

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

dejan una impresión muy diferente€ue aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre

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

Qr., también es importante destacar la situación particular de los productos

comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como

farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracterize

por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un análisis minucioso y derallado en cada solicitud de

registro, con el fin de g rantizú que este se ajuste a la evolución constente del sector médico y

farmacéutico. Thl enfoque adaptable permite que la clasificación en esta clase refleje

adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnologías.

Q,., ,l 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, ésta contagia a quien

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

entre las mismas.-----

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

requendas por el Tiibunal supremo es qile las marcas ban de ser analizadas con

en su conjunto", y que,. para.lecomparación de dos marcas en conflicto "ocapa
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
§IEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (§IEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA PROCETINA9 CLASE O5.-----

un lugar preferente el que propugna ilna uisidn de conjunto sincrética, dade la totalidad de los

elementos integrados de cada n-rarca confrontada, sin descornplner sil unidad fonética y
gruíf.ca"z.---

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

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

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

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueya 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 rotalmente

üstinguible de la marca de la oponente, por Io que esta dirección considera que la presenre

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

artículo 2' deleley de marcas ne L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad

Que, la marca solicitada reúne las

le. fuerza distintiva, novedad, especialidad

condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;

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" 14/25 emitido por la

tos de Derecho de Marcas - pág. 199.
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POR LA CUAL SE DECLI\RA IMPROCEDENTE Y NO §E HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL
REGTSTRO DE LA MARCA PROCETINAs CLASE O5._**--

jefatura

derecho.

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
HEISECKE & cIA. s.A.c.L conrra LABoRArozuos SIEGFzuED SOCIEDAD
ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de la marca PROCETINA
clase 05, Expediente n' 2370551 solicitada por LABoRArozuos sIEGFzuED

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la itud de de la
marca PROCETINA clase 05, Expedienre n" 2i7O55I
SIEGFzuED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

por LABORA RIOS

,fYI AL' 4 suÁnnz
Directora

tos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA IITBORAIORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE O5.------

Asunción, 
o g o[,T Z[Zi

VI§TO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNAIIONAI CORPORAIION contra

LABORATOzuOS zuCHMOND S.A.C.I.F. sobre oposición al registro de lamarcaOZANIK
zuCHMOND, clase 05,y.--- ---^-,---------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca OZANIK
zuCHMOND solicitada p*e.la clase 05, en base ala. merca. OZANTI en la clase 05, 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 enilizer 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 encuentran reguladas en la propia

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

I Artículo 15'.- El registro de una -r..i it..ho de acuerdo con este le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra.duien lesione derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro.signo que pueda i ir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
pó"th.ii¡r. sea la clase .., qfr. figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
/t\,

rx9

§
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE O5.-_-_--

limitaciones a Ia 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 reaJizar 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

marce previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se

puede observar que la marca solicitada OZANIK zuCHMOND y la marca oponenre OZANTI

Presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramarical y fonético, que permire

establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.---------

que, entre las marcas en pugna: OZANIK RICHMOND (solicitada) vs. OZANTI
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las

diferencias fonécicas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la

interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar esras distinciones permite una

utilización más adecuada y específica de cada término en contexros relevantes, promoviendo así

una comunicación clerey efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

la pauta que las mismas son plenamente disdnguibles y podrán coexisrir pacíficamente en el

mercado.----

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética enrre las marcas, dicha similitud no

como púa inducir una confusión en el público
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REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE O5._-*--.

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

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

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

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

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

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

Qo., también es importante destacar la situación particular de los productos

comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como

farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza

por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un análisis minucioso y detallado en cada solicitud de

registro, con el fin de garalrtizer que este se ajuste a la evolución consranre del sector médico y
farmacéutico. Thl enfoque adaptable permite que la clasificación en esta clase refleje

adecuadamente los evances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnología s.---------------------- .--*--

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

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

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

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

entre las mismas.-----

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

requeridas por el Tnbunal suprerno es qae las marcas ban de ser analizadas con

en sa conjunto", y qae... para la comparación de dos marcas en conflicto "ocupa

;
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POR LA CUAL SE DECLI\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNANONAL CORPORATION
CONTRA LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE O5.----_-

un lugar preferente el que Propagna una uisión de conjunto sinrética, desde la totalidad de los

elementos integradls de cada m¿¿rca confrontáda, sin descornponer su unidad fonétka y
gruíf.ca"2.---

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

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto

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 incurse en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

artículo 2" delal-ey de mercas ne L.294/98r / 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, eqpecialidad 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 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" 2L)/Z4emitido por la

rnández Novo"\Forrd"*..rtos de Derecho de Marcas - pág. L99.

\)
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POR LA CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNAilONAL CORPORATION
CONTRA IIIBORAIORIO§ RICHMOND S.A.C.I.F. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA OZANIK RICHMOND, CLASE O'.--.--.-.-.

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

derecho.---

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

. RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
ZODIAC INTERNATIONAL CORPORAIION conrra LABORAIORIOS
zuCHMOND S.A.C.I.F. sobre oposición al registro de la m^rca OZANIK
zuCHMOND clase 05, Expedienre no 23106343 solicitada por LABORATOzuOS
zuCHMOND S.A.C.I.F

Artlcslo 2.- DISPONEñ l" p.or..ución de trámites de solicitud de de la

marca OZANIK zuCHMOND clase 05, Expedien 3106343 soli itada por
LABORAIOzuOS RICHMOND S.A.C.I.F .-..--..I..:

Artlculo 3.- NOTIFfqUESE por cédula. .*

^tá*r*,/ i Directora

de Asuntos Marcarios Litigiosos
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Resolución D.A.M.L n. " 00
POR IIl. CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE

DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A.
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED
REGISTRO DE LA MARCA "IXI(JM", CLA§E 05.

Asunción,

YISTO:

?0
HACE LUGAR A III. ACCIÓN
CONTRA LABORATORIOS

s.A.) soBRE OPOSTCTÓN AL

0 9 0|t 2025

S.A. contTaLABORATORIOS

sobre oposición al registro de la

{tII

marca IXIUM clase 05, y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "IXIUM",
solicitada para la clase 05, en base a la solicitud con anteriorida de la.marcaAXIUM en la clase 05,

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

confundible s.- -- - - --- --- - ---- --- --- - --- --- - :-- --- --

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

momento de anilizar 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 A¡t. 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 marcari4 ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

El expediente caratulado: GLYMAX PARAGUAY

SIEGFzuED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFzuED S.A.)

'Artícu
exclusi

1 r'*

7AflE1 regiqtro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso

de la misme y tr,ejercer ante los órganos jurisüccionales las acciones y medidas que correspondan

quien lesione sus d

que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o ¿sociación entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA LABORATORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED §.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL
R"EGISTRO DE LA MARCA "IXII.IMO, CLASE O5.***--

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

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

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, al cotejar las marcas solicitada IXIUM y AXIUM oponente, se observa a simple

vista que la misma es indefecdblemente confundible con le marca base de la oposición, se percibe

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

fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión direcra (tomar ilna rnArcA

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el

público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas,

además debemos tener presente que las matras en cuestión tienen porfi.nalidad distinguir
los ruismos productos de la clase-OS (pruductosfarrnacéuticos y otros),lo que nos da la

pauta que la oposición sea declarada procedente.--------------

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 faerzadistintiva,

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

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

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

regist y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
2 dela n" 1.294/98 De Marcas.-
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ResoluciónD.A.M.L".'-SS 1 X 2 0
POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LII ACCIÓN
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA LABORAIORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD AI§ONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA'I)(ruM" CLASE O5.--___

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 suscentar la oposición

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

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

registrarse conll rnarcas los signos qrae cznstituyan ana reprodaccirín intitación, traduccitín,

transliteracirín o transcnpción total oVarcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnente

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

productos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofaesen silsceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signif.que un aprooecbarniento de la notoriedad

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

babiese becbo conocido el signo".--

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

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

estipuladas en la Ley n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n.' 269/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

1.- DECLIIRAJL procedente y hacer lugar a la acción deducida por
ARAGUAY S.A. contra LABORATORIOS SIEGFzuED SOCIEDAD

FRIED S.A.) sobre oposición al registro de marca *IXIUM' 
clase 05,
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Resolución D.A.M.L n. "

POR LA CUAL §E DECTIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR GLYMAX. PARAGUAY S.A. CONTRA LABORAIORIOS
SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA'D(I(JM', CIITSE O5._-.*-

Expediente n' 2055533 solicitada por IABORAIORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD
ANONTMA (STEGFRTED S.A. )------

Artlcalo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la j' clase 05,
Expediente n' 2055533, solicitada por LABORAfO IEDAD
ANONTMA (STEGFzuED S.A.).

Artlculo 3.- NOTIFÍQLIESE por cédula. -

Asuntos Marcarios Litigiosos

ALV
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Resolución D.A.M.L n. "

(

POR IIT CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR TAIGTTWO INTERACTTVE SOFTVARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM §OBRE OPOSICIÓN AL
REGI§TRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA IIAMBURGUE§A
TIENE NOMBRE (SLOGAT{) Y^ETIqUETA, Crl\SE 3O.--__-__-

Asunción, 030t1 Z1Zi

WSTO:

El expediente caratulado: TAKE-T§7O INTERACTM SOFTWARE, INC conrra

FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM sobre oposición al registro de la marca

ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y
ETIQUETA clase 30, f:-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ROCKSTAR, LA
VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) YETIQUETA, solicitada

para la clase 30, en base a la marca extranjera R ROCKSTARy sus varianres en la clase 09 y orros,

por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundible s.-------------

Que, en uso de las atribuciolL_es otorgades por la leyi a esta dependencia administrativa, al

momento de enalizer 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.

' Artíct¡lo 15".- El registro de una marce hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su rirular el derecho al uso
exclusivo de la_.misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspond.an
contra quien-'lesione s5 derechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al uso de cualquier
.2Tq que pueda in\cir direct¿ o indirectamente a confusión o ¿sociación enrre los productos o servicios

l"m; 
f il; 

\. 
ig.;; ;.-p.. ri.,..,g* relación entre eros.

It ) I
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE.TWO INTERACTIVE SOFT\TARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) y ETIQUETA, CLASE 3O.--------

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 encuenrran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

limicaciones 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 administrativa reelizer el análisis de la solicirud 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, entre las marcas en pugna: ROCKSTAR, LAVERDADERAHAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIqUETA (solicitada) vs. R ROCKSTAR (oponente), en

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

ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y

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

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

Que, al observar la ntturtleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que

existe una diferencia sustancial. Lo-merca registrada R ROCKSTAR en la clase 09 protege

exclusi tales como: "software y oideojuegos". Por orro lado, la marca

AR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE

l{'en la clase 30, protege productos: "Exclusiaannente sanduiches
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POR LA CUAL SE DECLI\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR TAIGTTWO INTERACTTVE SOFTVARE, INC
coNTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORTM SOBRE OpOSrCróN AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGI,JESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) y ETTqLJETA, CLASEsO.--------

de banburguesa'1 La diferencia de los sectores y la naturaleza de los Eoductos es significativa.

lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión

consumidores.

En ese sentido, conforme al artículo 7" de le Ley de Marcas, se encuentra vigente en

nuestro sistema 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 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

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,

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

debidamente justificadas. En consecuencia, resulta jurldicamente viable la coexistencia

pacífica de ambas mercas, 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 nuesrro caso: "Habiendo claras

por an lado y seruicios, Plr otrl qile arnparan dos rtarcas en conflicto,
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POR LA CUAL §E DECLARA IMPROCEDENTT Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKE:TVO INTERACTIVE SOFTWARE, NC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPO§ AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL
REGI§TRO DE LA MARCA ROCKSThR, LA YERDADERA HAMBURGUESA
TrENE NOMBRE (SLOGAN) y ETIQLJETA, Crl\SE 3O.-----

no se requiere entrar a analizar los elementos ortogruífcos o lasfguratiuas de las rnisntaq ya que los

corusumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado'n ------------

Que, conforme e la doctrina marcaria, para determinar la coexisrencia pacífrce de dos

marcas, es necesario :;nelizer 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

confusión directa o indirecta. Además, el público objedvo de cada marca es claramente distinto,

lo que elimina cualquier posibilidad de conflicro en el mercado.--------------

Que, es importante señ¿lar que la marca solicirada ROCKSTAR, LA VERDADERA
HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo diseño es

distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponenre. N tnalizar la.

tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta

'tvtÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial LaLey.2019. Asunción. págs. 104105.
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POR LIT CUAL SE DECLITRA IMPROCEDENTE Y NO §E HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR TAI(I.TWO INTERACTTVE SOFTWARE, NC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) y ETIQLIETA, CLI§E 3O.------------------------

SOLICITADA OPONENTE

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

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

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

artículo 2" delel-ey de marcas ne 1.294/98; / eue reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad

Que, la marca solicitada reúne las

la fierza distintiva, novedad, especialidad

de una marca.

condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;

y originalidad, requisitos indispensables para el regisrro

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

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

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

te, con temente, corresponde revocar el Dictamen n" 498/22 emitido por la

y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así enPrimera
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Resolución D.A.M.L n. o 121
POR LA CUAL SE DECLITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ThIG-TWO INTERACTTVE SOFTVARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) y ETIqT.JETA, CLASE 3O.--------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

-RE§UELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
TAKE-TII'O INTERACTIVE SOFT'§trARE, INC conrra FERNANDO JOSE
CAMPOS AMOzuM, sobre oposición al registro de la marca ROCKSTAR, LA
VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA
clase 30, Expediente n" 1739360 solicitada por FERNANDO JosE cAMpos
AMOzuM.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la registro de la
MeTce ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURG NOMBRE
(SLOGAN) Y ETIQUETA clase 30,

FERNANDO JOSE CAMPOS AMOzuM--,------

Artlculo 3.- NOTIFfQUE§E por cédula. --

Di
Asuntos M

Por
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKETTWO INTERACTTYE SOFTVARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRX (SLOGAN) y ETIqUETA, CLA§E 29.----

Asunción, 0 s oct 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TAKI-T§í'O INTERACTIVE
FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM sobre oposición

ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE

SOFT'ü7ARE, INC conrra

al registro de la marca

NOMBRE (SLOGAN) Y
ETIQUETA claseZ9,y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ROCKSTAR, LA
VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada

para Ia clase 29, en base a la marca e¡tranjera R ROCKSTARy sus varianres en la clase 09 y orros,

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 anilizer la oposición a la solicirud de registro de una maÍce,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.

t ArtÍcuIo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esre le¡ concede e su titular el derecho al uso
exclusivo le'la misma' y e ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contrarf¡úien lesione sus dprechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

fo {f" que pueda induCir directa o indirectamente a confusión o asocieción entre los productos o servicios
ual{uiera sea l¿ clase en que figuren, siempre que rengan rel¿ción entre ellos.

/\
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Resotución D.a.M.L "."-_ffi [J t I ?. 3
POR LA CUAL SE DECUIRiIMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR TAIG-TVO INTERACTIVE SOFTVARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA YERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) y ETIQUETA, CLASE 29.-_-_-

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n' I.294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vfidos como e[ derecho a constituir une marca.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, entre las marcas en pu§na' ROCKSTAR, LAVERDADERAHAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada)vs. RROCKSTAR(oponente), en

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

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

son plenamente distinguibles ypodrán coexistir pacíficamente en el mercado.---

existe

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca,es evidente que

una diferencia sustanciel. La marca registrada R ROCKSTAR en la clase 09 protege

excl uctos tales como: osoftwarc y oideojuegos". Por otro lado, la marca

AR, LA VERDADERA HAMBURGUESA TIENE NOMBRE

QUETA' en la clase 29, prorege productos: "Exclusiaarnente(sLocAN) Y
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POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ThKETTWO INTERACTTVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LIT MARCA ROCKSThR, LA YERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) y ETTQUETA, CLASE 2e.-_*__

hamburguesa".

gue Permite concluir que ambas rrrorcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión

entre los consumidores.

En ese sentido, conforme al artículo 7' de le. Ley de Marcas, se encuentra vigente en

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

marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se

pretende obtener protección, siendo necesario un regisrro independienre por cada clase de

interés. Este sistema implica une segmentación del mercado en función de los productos o

servicios que distingue cada clase, lo cual evita una prorección automárica en clases distintas a la

registrada.

Por tanto, al no compartir ambas mercas la misma clase del nomenclador internacional de

Niza, no se configura uno de los elementos esenciales pr*laprocedencia de la oposición,
esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas

debidamente justificades. En consecuencia, resulta jurldicamente viable la coexistencia

peclfica' de ambes marcas, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parre

del consumidor promedio en el merqado de referencia. --------------

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

diferencias entre los productos por an lado ltseraicios, por otro qae amparan dos rnarcas en conflicto,

no se requiere entrar a analizar los elernentos ortogruíficos o lasfguratiuas de las mismas, ya que los

se confandirán si am.bas rnlrcas llegan a coexistir en el mercado'¿

Derecho paragueyo de marcas. Editorial Le,Ley.2019. Asunción. págs. 104-105.
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Resolución D.A.M.L n. o 1122
POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR TAKETTVO INTERACTTVE SOFTWARE, INC
CONTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORIM SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE IIT MARCA ROCKSTh.R, LA YERDADERA HAMBURGI.JESA
TrENE NOMBRE (§TOGAN) y ETIQT,JETA, CLASE 29.-----

Que, conforme e la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia paclfica de dos

marcas, es necesario aLnalizau. 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 estrucrura y el

confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramenre distinto,

lo que elimina cualquier posibilidadtle conficto en el mercado.--------------

Que, es importante señalar que la marca solicitada ROCKSTAR, LA VERDADERA
HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo diseño es

distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponenre. Al analizar la

tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspecros confieren a la etiqueta

una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la m rce oponente. Por lo tanto, la

demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la

oposición.

OPONENTE

00
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ResotuciónD.aM.L".'_s_ffi_T T 2 2
POR IIT CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ThKETTWO INTERACTTVE SOFTWARE, INC
coNTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORTM SOBRE OpOSrCrÓN AL
REGISTRO DE IIT MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGI.JESA
TrENE NOMBRE (SLOGAN) y ETIQLJETA, CLASE 29.--**

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

distinguible de la marca de la opoñénte, 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 mercas ns L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad -:----"--

Que, la marce solicitada reúne les 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 regisrro reúne los

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n' 54/23 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.----

Por tanto,
LA DIRECTORA D-E ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
TAKE-T§7O INTERACTIVE SOFT§trARE, INC contra FERNANDO JOSE
CAMPOS AMOzuM, sobre oposición al registro de la marca ROCKSTAR, LA

HAMBURGUESA TIENE NOMBRE (SLOGAN) Y ETIQUETA
no 1739359 .solicitada por FERNANDO JOSE CAMPOS
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Resolución D.A.M.L n. " :'

POR LA CUAL SE DECII\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ThI(E-TW'O INTERACTIVE SOFTWARE, INC
coNTRA FERNANDO JOSE CAMPOS AMORTM SOBRE OPOSICTÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURGUESA
TIENE NOMBRE (SLOGAN) y ETTQUETA, CLA§E 29.----

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de rámites de la so! registro de la

maTca ROCKSTAR, LA VERDADERA HAMBURG TIEN NOMBRE
(SLOGAN) Y ETIQUETA clase 29, Expedien 739359

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos

t22

Por

AL'
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ResoluciónD.A.M.L".' ffi ffi 1 '§ 3 5
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ENERGYBEVERAGES LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG
INDU§TRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA
'NOS', CIIISE 34.----------

Asunción,

VISTO:
0 s 0cl 2025

El expediente caratulado: ENERGY BEVERAGES LLC conrra SHENZHEN

HUACHANG INDUSTRIAL CO. LID. sobre oposición al registro de marca "NOS" clase 34,

yr--'--'----

^CONSIDERANDO:

Que, se promueven op9siciones contra la solicitud de registro de la marca "NOS",

solicitada paralaclase 34, en base'a la marce extraniera NOS en la clase 32 respectivamenre, 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 marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentró 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 resfficciones para el registro de una marce; es decir, dichas

stro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tituler el derecho al uso
exclurivo de la mism\ a ejercer ante loj-órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cgr)Ía.quien lesione su\derechos. fuimismo concede el derecho a oponerse al regisrro y al uso de cualquier-7f f-'-" '-- Y-""'*-' uL Lu4¡YsrLr

/"f. signo que pueda ind\cir directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios

/ /ualquier{ 
sea la clase en qfe figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ENERGYBEITERAGES LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG
INDUSTRIAL CO. rTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
*NOS" CLASE 34.----------

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

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 administrati va 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 "NOS" se observa a

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

"NOS", se percibe que entre las mismas existen elementos 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 condicion.t &sicas esenciales que la ley requiere como la fuenedistintiva,

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

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. 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 desyirtuó los argumenros planteados en la

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

un desin;ríés del solicitpnte en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad

d7 fflrerchos ,1.g"\, por Ia parte contraria, tal como lo dispone la normativa

Pág;na? de 4
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Resolución,

POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ENERGY BEVERAGES LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG
INDU§TRIAL CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
*NOS" CLASE 34.----------

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refierzala falta de aptitud de la merca

solicitada para su registro.---

Que, por las semejanz", -J.rorradas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

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

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

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la 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 Mercas que establece:"No podrá

registrarse cornl rnarcas los signos qae constitrrytan ana reproducción imitacidn, traducción,

transliteracitín o transcripcidn total o parcial de signos distintiuo idéntkos o similar, notoriamente

conocido en el sector pertinente del piblico, qile Pertenece a an tercero, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se apltqilc el signo, cuand,o sa uso y registrofuesen susceptibles d.e caasar

confusión o un riesgo de asociacfuin con ese tercero, o signr.f.que un aprouechamiento de la notoriedad

d.el signo o la dilucitín de su fuerzi distirutiua, cualquiera sea la rnAnerA o medio por el cual se

' Qot-Fqr lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esta

,P1r€t*§ 
consid\ue la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

f eftipuled\ en la L\f n" 1..»4/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo quettlñt ) /
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Resolución D.A.M.L n. " ?3
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ENERGYBEVERAGE§ LLC CONTRA SHENZHEN HUACHANG
INDUSTRIAL CO. tID. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
*NOS', CLASE 34.----------

corresponde confirmar el Dictamen n! 587/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
ENERGY BEVERAGES LLC contTa SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL
CO' LID. sobre oposición al registro de marca "NOS" clase 34, Expediente n" 1g37943
solicitada por SHENZHEN HUACHANG INDUSTRIAL Cq

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de regisrro
Expedienre n" 7937943 solicitada por SHENZHE ANG IND

Artlculo 3.-

marca t'
clase 34,

'nJV
L,'

ALVARENGA§UÁREZ

de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA
LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA
CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION
SOCIEDAD ANÓMMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
*CHEECH & CHONG" CLASE iiI.------*_

1 il üüi 2025
Asunción,

VISTO:

El expediente caratulado: CHONG & CHONG ENTERTAINMENT, LIC A
CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC
CALIFORNIA CORPORAIION contra AILANTICO IMPORTACION

EXPORTACION SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "CHEECH

& CHONG" clase 03,yr------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contre la solicitud de registro de la marca "CHEECH &
CHONG", solicitada para la clase 03, en base e la marca extranjera CHEECH & CHONG en la

clase 05 y otros respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marces

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

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

momento de rnilizar 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.

tArtículo 15'.- El registro de unamarcahecho de acuerdo con estale¡ concede asutitularelderechoaluso
exclusivo de a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

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

siempre que tengan relación enre ellos.

otro

c 'a sea la clase en

Página 1 de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LI\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENT LIC A CALIFORNIA
LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA
CORPORAilON CONTRA AILANTICO IMPORTACION - EXPORTACION
SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
*CHEECH & CHONG' CLASE O3..---..-..-

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n' l.29498,las m¿rcas 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 encuenrran para

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

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

corresponde a esta instancia adminisrativa reafiz* 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 "CHEECH &
CHONG" se obserya a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca

base de oposición CHEECH & CHONG, se percibe que entre las mismas existen elementos 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 fuerzedistintiva,

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

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

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

La rebeldíain este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

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

la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

tiem

refr:

en

Esto
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POR LIT CUAL SE DECIJIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR CHONG & gHONG ENTERIAINMENT, LIC A CALIFORNIA
LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CALIFORNIA
CORPORAflON CONTRA ATIIINTICO IMPORTACION . EXPORIACION
SOCIEDAD ENÓ¡UUA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
*CHEECH & CHONG'CLASE O3.___

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

de los hechos alegados por [a parte contraria, tal como lo dispone Ia normariva

procesd.---

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

va.lidez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzala falta de apritud 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 delal,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 podrá

registrarse c0rn0 lnarcas los signos que cznstita)an anA reproduccidn imitacitin, traduccirin,

transliteracirin o transcnpcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

conocido en del públlco, que pertenece a un tercerz, cualesquiera que sean los

qae se aPliqile el signo, cuando su uso 1 regtstrofuesen susceptibles de caasar

iacitín con ese tercerz, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

0 serurcfis a

o un riesgo de
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POR LA CUAL SE DECI.IIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CHONG & CHONG ENTERTAINMENI LIC A CALIFORNIA
LIMITED LIABILITY COMPANY Y KOO KOO BANANA" INC CALIFORNIA
CORPORATION CONTRA ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION
§OCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA
.CHEECH & CHONG" CLI\SE O3.__---

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

bubiese becbo conocido 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 regisrro

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

corresponde confirmar el Dictamen n! 292/24, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.- -----------------

Por tanto,
LA DIRECTORA PT NSUUTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HONG
& CHONG ENTERTAINMENT, LIC A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY
COMPANY Y KOO KOO BANANA, INC CAIIFORNIA CORPORAIION contra
AILANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD ANóNIMA sobre

oposición al registro de marca "CHEECH & CHONG" clase 03, Expedienre no 1932561
solicitada por ATLANTICO IMPORTACION - EXPORTACION SOCIEDAD
ANÓNIMA

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CHEECH &
03, Expediente no 193256L solicirada por AILANTICO

- EXPORTACION SOCIEDAD ANÓNIMA

Páq¡na.4de 5
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SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL
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Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

tos Marcarios Litigiosos
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POR LI\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MLCOS S.R.L. CONTRA GISSELLE MONTSERRAT
MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
'AGUGU BEBÉS yETIQUET?r" CLI\SE 35.--------

Asunción, 1 0 0ct 2025

VISTO:

El expediente caratulado: NILCOS S.R.L. contra GISSELLE MONTSERRAI
MISKINICH DE BARRIOS sobre oposición al registro de la marca AGUGU BEBES Y

ETIqUETA clase 35, f:--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca'AGUGU BEBES

Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca AGU BABYen 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 analizer 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 mrrcaria, ciertas restricciones para el registro de una marce; es decir, dichas

' Avticr¡lo 
]-5:--.E-l registro de una merca hecho de acuerdo con esta.ley, concede a su titular el derecho al uso

e*clusi*roé h -ii\ y a ejercer inte los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra quien lesione \s derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

otr¡xlgno que pueda iriducir directa o indirectamente a confusión o asociación enffe los productos o servicios

cfal{uierq sea la clase erf que figureh, eiempre que tengan relación entre ellos.
tt
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NILCOS S.R.L. CONTRA GISSELLE MONTSERRAT
MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN,AL REGISTRO DE LA MARCA
'AGUGU BEBÉS y ETIQUETA" CLASE r5.*--*---1---------_

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentr an púa
precautelar otros derechos o interesei, can 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 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

Que, al cotejar las marcas solicitada AGUGU BEBES Y ETIQUETA y AGU BABy
oPonente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca

base de la oposición, se percibe que entre las mismas exisren elementos que las hacen

prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual lo que puede llevar canto a la

confusión directa (tomar una rnarca plr otra) como a la indirect a(considerar qae ambas tienen un
mismo origen de produccirín).--*------

Que, asimismo, ambas mercas evocan un mismo concepto asociado al universo infandl,
reforzado por el uso de los términos BEBES I BABIi que son equiaalentes en idioma
españ.ol e inglés respectioamente, u remiten a la misma idea de productos destinados al cuidado
de los niños, estas coincidencias podrían inducir al consumidor medio a establecer una relación o

asociación comercial entre las mismas.----- -----------------

Que, es Pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,

"una de las probibiciones básicas qae intpide el acceso de un signo al regis*o es precisarnente la
existencia de un riesgo de confusión cln ilna marca preuiarnente registrada o solicitada'

Rite, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación

mardrie. Como lo sostiene la reconocida doctrina, "el contenido conceptaal es también de

)

\

NI,.,- "Tiatado sobre Derecho de Marcas" pág.273
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCIÓU
DEDUCIDA POR NILCO§ S.R.L. CONTRA GISSELLE MONTSERRAT
MISKIMCH DE BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"Acucu nEnÉs y ETIqUETA,, CLASE 3s.-------

importancia determinante ?ara decidir una inconfundibilidad, cuando es díferente en las marcas

en Pagna; porqile tal contenido facilita enornxernente el recuerdo de la rlnrca. Por ello cuando el

recuerdo es el mismo, Plr ser el mismo el contenido conceptaal, la confusitín es ineuitable. Como se

dtjo en el caso de 'Nido de Abeja" ! "Lo Colmena" recién citado (595), 'al ser expresados ante an

7yente pres€ntan la misma representacitín mental, sin necesidad de efectuar ningtin proceso de

asociacidn. Justamente es esta inmediata eoocacidn de la cosa la que puede producir

confusitín"3.-

Que, el oPonente AGU BABY ya es una marca registrada en nuestro país con Registro
n'/423.O72 en Ia clase 03, este registro le otorga prioridad y protección legal, Io que refuerza su

posición en la oposición contra la solicitud de AGUGU BEBES. Además la denominación AGU
BABY idendfica una marca registrada en Paragua¡ destinada principalmente a distinguir toallitas

húmedas y productos de higiene personal comprendidos en la clase 03, gozando de amplio

reconocimiento comercial dentro del mercado n¿cional por su uso constante, presencia sostenida

y posicionamiento entre los consumidores del rubro.-----

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamenre la protección

reforzeda de las marcas notorias. En el caso "Rolex S.A. c/ Relojes Rólex" (CSJ Paragua¡
2016),la Corte Suprema estableció que "la notoriedad amplía el ámbito de protección de la

aprovechamiento injustificado de su presdgio» .--------------

Asimismo, la OMPI (Caso D2O00-O057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix

Group Co.) resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la
posibilidad de asociaci con u

/\
3
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na marca notoria preexistente
I
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NILCOS^ §.R.L. CONTRA GISSELLE MONTSERRAT
MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"AGUGU BEBÉS y ETIQUETH" CLASE 35.----

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.I. N.s f:046/201^8, "Victoria's Secret c/
Victoria Secret S.A.') sostuvo que las marcas nororias goz n de una protección ampliada,
extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o

dilución de su distintividad.----

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

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

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

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 regiitro estipulada en el inciso "i"
del ardculo 2 dele Ley n' 1.294/98 De Marcas.-

Que, en consecuencia, y cdnforme 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

regtstrarse cornl rnarcas los signos que constituyan una reproduccidn imitación, traduccirín,

transliteracitin o transcripción total o parcial de signos distintioo idánticos o sirnilar, noturiaruente

conocido en el sector pertinente del ptiblico, qrae pertenece a an tercerl, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se apliqae el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibles de causar

confusitin o an nesgo de asociacirin con ese tercero, o signtf.que un aprouecbamiento de la notonedad

detÉ/f!;hk(n de su fuerua distintiua, cualquiera sea la rnanerr o med.io por el cual se

b/b*{, becbqconociddyl signo".------- -------------:---tti\-ñl j 
Ir\l , I
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NILCOS S.R.L. CONTRA GISSELLE MONTSERRAT
MISKINICH DE BARRIOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"AGUGU gnnÉs y ETIqLJETtr, cLAsE 35.----

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

Dirección considera que la merca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de regisrro

estipuladas en la Ley n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamerin ." 240/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder asl en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
NILCOS S.R.L. contra GISSELLE MONTSERRAT MISKINICH DE BARRIOS
sobre oposición al regisrro de marca "AGUGU BEBÉS y ETIeUETA" clase 35,
Expediente n" 2459373 solicitada por GISSELLE MONTSERRAI MISKINICH DE

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca'AGUGU BEBÉS Y
ETIQUETA' clase 35, Expediente no 245%73, Tliidicirada por 'l GISSELLE
MONTSERRAT MISKINICH DE BARRIOS ....

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -

SUAREZ

de Asuntos Marcarios Litigiosos

Página 5 de 5
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Resolución D.A.M.L n.'

POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS S.A.
§OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA,

Asunción, 1 0 0ct 2025

YI§TO:

El expediente caratulado: ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER conrra SIBARIS S.A.

sobre oposición al registro de marca'lECo FAMILYYETIQUETIf clase 35, yi--------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ECO FAMILY Y
ETIqUET,{', solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca EKO 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 la leyl a esta dependencia administrariva, al

momento de enalizr. 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. I 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 encuenffan para

precautelar otros derechos o interesá, tan válidos como el derecho a constiruir una marca.

I Artículo 15'.- EI registro de une marca hecho de ¿cuerdo con esra ley, concede a su tirular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ente los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra sus derechos. Asimismo concede el derecho a opoñerse al registro y al uso de cualquier
otro que inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre ios productos o servicios

sea la clase que figuren, siempre que rengen releción entre ellos.

0 0 1 1 ?" 6

x
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1 t 7 6Resolución D.A.M.L n.'

POR LA CUAL SE DECII\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEI§SINGER CONTRA SIBARI§ S.A.
§OBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO EAMILY Y ETIQUETA,
CLASE 35.----------

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

corresponde a este instancia administrative reelizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

Qr., ,l cotejar las marcas solicitada ECO FAMILY Y ETIQUETA y EKO oponenre> se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemenre confundible con la marca base de la
oposición, se percibe que entre las mismas existen elemenros que las hacen prácticamente
idénticas en los planos fonédco, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión

directa (tomar ilna rnarca Por ltraLeomo a la indirecta (considerar que ambas tienen un ntismo

o rige n de produccidn).-- *-- --- - -

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,

" una de las Probibicilnes básicas que impide el acceso de an signo al registro es precisamente la
existencia de un nesgo de confusitín con ilnA marca preuiarnente registrada o solicitada'

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación

marcaria. Como lo sostiene la reconocida docffina, "el contenido cnnceptual es también de

importancia determinante Para daidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas

en Pagna; pzrqile tal contenido facilita enorrneTnente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el

recuerdo es el mismo, por ser el misrno el contenido conceptual, la confusidn es ineuitable. Como se

dtjo en el caso de 'Nido de Abeja" y "La Colment" recién citado (S9S), "al ser expresados ante iln
olente Presentan la misma rep,resentacitin rnental, sin necesidad de efectuar ningin proceso de

- "Tratado scllre Derecho de Marcas" pág.273
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POR TI\ CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEIS§INGER CONTRA SIBARIS S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA ECO FAMILY Y ETIQUETA,
CLASE 35.-----

Jilstamente es esta inmeiliata euocacirin de la clsa la que puede producirasociación.

confusitín"3

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el

público consumidor puede verse inducido a error, y ceusar una confusión entre las mismas,

además debemos tener presente que las marcas en caestión tienen porfi.nalidad distinguir
los mismos sertticios (Marketing entre otros), lo que nos da la paura que la oposición sea

declarada procedence.

Que, el Dr. Otamendi manifieste: "... Confusión entre ?roductos ! seraicios: [Jn seruicio de

reparación de teleuisores Por sa relacidn íntima con los teleuisores puede dar lugar a confusión si las

nTarcas de arnbos son confundibles. Los ejernplos pueden ser uariados, bastará que exista esa íntima
relacitin ! que las rnarcas sean confandibles ?ara que no ?uedan coexistir...'o. De ello se colige que

las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son akamente confundibles desde el

punto de vista denominativo. ------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo "En las oposiciones en unA

misma clase se ha admitido la posibilidad de confusitín cuando existe entre los productos que

arnParan las marcas una "trTarcAda sirnilitud", unA "indudable proximidad", una "afnidad", o

bien son "s€ruejdntes" o "nltlriArnente uinculados por su funcidn".../...Más allá de atos fallos
tarnbién se ba hecho lugar a oplsiciones de ate ttpo frente "a sapuestos de mala fe, dalealtad
cornerciAl", 0 "FnArcAs nltorils". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza

de Marcas

- |orge Otamendi.'9o Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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Resolución D.A.M.L n. " 001
POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEI§SINGER CONTRA SIBARIS S.A.
SOBRE OPO§ICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA ECO FAMILY Y ETIqUETA,
CIIISE 35.----------

de los productos en Pagna, de manera tal que el consurnidor pileda creer que tienen an ongen

común.

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y
Cabanellas de las Cuevas:"Los ffes principales campos en los cuales debe rtctuarse el cotejo de signos

rnarcarios para determinar su euereiaal similitud confasionista son el gráfco, el fonético I el

ideoldgico: a la regla jurisprudencial que basta cln qae la posibilidad de confusidn se plantee en

Conforme lo señala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresión global

que los signos generan en el consumidor medio, quien no realize un examen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la semejanza en los elementos

disdntivos esenciales puede ser suficiente para provocar confusión. aun cuando existan

diferencias accesorias

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 la faerzedistintiva,

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

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 delal,ey n" 7.294/98 De Marcas.-

. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012.

Bertone y llermo Cabanellas.de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28
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Resolución D.A.M.L n.' 0 0 I r 2 6
POR LA CUAL SE DECLARAiNO"O'NTE Y SE HACE LUGAR A LII. ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALEJANDRO LAUFER BEISSINGER CONTRA SIBARIS §.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA ECO EAMILY Y ETIqUETA,
CLASE 35.---*---

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 coml rnArcas los signos qae clnstitalan unA reproduccidn imitación, traduccitin,

transliteracidn o transcripción tltal o Parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sectlr pertinente del público, qae Pertenece A an tercero, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen sasceptibles de cAr¿sar

confusión o un riesgo de asociacitin con ese tercero, o signíf.que un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido 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" L.294/98 y no reúne los requisitos pare su regisrro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n." 249/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicióndeducidaPorcorreSPonderasíenderecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
ALEJANDRO IAUFER BEISSINGER contra SIBARIS S.A. sobre oposición al

registro de marca "ECo EAMILY Y ETIQUETI{' clase 35, Expedienre no 220z68l

)_ HAZAR la solicitud de registro de la marca "ECO FAMILY Y
ETA' 35, Expediente no 220768L solicitada por SIBARIS S.A.--------

Pág¡na 5 de 6
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Resolución D.A.M.L ".' ffi ffi- i
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCTDA pOR Wr§DOM PRODUCT S.A. CONTRA JOSÉ DETDAMTO
RODRIGUEZ ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"ELECTROC REDITOS y ETIQUETI', CII\SE 3 6.- -- - - - - -

Asunción.' 10 0ct 202s

f ?.7

El expediente caretulado:I[ISDOM

RODzuGUEZ ACOSTA sobre oposición al

VI§TO:

PRODUCT S.A. contra JOSÉ DEIDAMIO

registro de marca "ELECTROCREDITOS Y

ETIQUETIt'' clase 36, y ;-------*

CONSIDERANDO:

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

"ELECTROCREDITOS Y ETIQUETH', solicitada para la clese 36, en base a le marca

ELECTROFACIL en la clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyt a esta dependencia administrativa, aI

momento de anelizar la oposición a la solicitud de registro de una merce, 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. I de la Ley n' L294/98,las marcas son signos que sirven

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

legislación marcaria, ciertas resfficciones para el registro de una merce; es decir, dichas

1 Artículo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su rirular el derecho el uso

exclusivo de la 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

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

lase que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

que pr

sea la c

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

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 realiza¡ 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.l -----------------

Qo., reilizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada

"ELECTROCREDITOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente

confundible con la marca base de oposición ELECTROEACIL, se percibe que enrre las mismas

existen elementos 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 faerzadistintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no conresró 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 argumenros planteados en la

oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parre oponenre y evidencia

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

hechos elegados por la parte conrraria, tal como lo dispone la normativa

»lNr<lr:rós ri¡tct0NAr.
DE PROPIÉDAN
INTETECTUAL

de

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refierzela.felade 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 ardculo 2 delaley n' L.294/95 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

Que, en tal contexto qo.J.o*probado que la solicitud presentada se halla incursa en

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que esublecet"No podrá

registrarse cotnl tnarcas los signos qile cznstitqtan ana reproduccitin imitación, traduccidn,

transliteracirin o transcnpción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sector ?ertinente del públlco, qile Peltenece A un tercerl, caalesquiera que sean los

prodactos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 1t registrofueseru silsceptibles de causar

confusitin o un riesgo de asociacidn cln ese terc€ro, o signtf.que un aprruechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza 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 jurldico marcario vigenre, esra

Direccirín-ceqqidera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Página.3 de 4
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POR LII CUAL SE DECII\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCTDA pOR WTSDOM PRODUCT S.A. CONTRA JOSÉ DETDAMTO
RODRIGUEZ ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
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corresponde confirmar el Dictamen n." 484/17, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por correspond*-así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
WISDOM PRODUCT S.A. contraJOsÉ DEIDAMIO RODzuGUEZACOSTA sobre

oposición al registro de marca "ELECTROCREDITOS Y ETIQUEIi{' clase 36,

Expediente n' L353426 solicitada porJOSÉ DEIDAMIO RODRIGUEZ ACOSTA ----

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro marca

ada por" ELEC TRO C REDITO S Y ETIQUET,{' clase 36, Expediente;rl. 53426

JosÉ DETDAMTo RoDRrcuEZ ACosTA ---- -/
Artlculo 3.-

Aeüt 27

INOTIFfQUESE por cédula. -----.
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII ACCIÓN
DEDUCIDA POR ODIIII ANTONIA BAEZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA
SOBR.E OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA 'EXTREME-PLUS Y
ETrquETtr CLASE 07.----------

Asunción,

VISTO:

1 a üt^T 2025

El expediente caratulado: ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA contra JGOR
FRANZA sobre oposición al registro de marca "EXTREME-PLUS Y ETIQUET,{' clase 07,

y;--*-"--- '----"""------:--------""'-'-

CONSIDERANDO:

Qt., se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca

"EXTREME-PLUS Y ETIQUETI{', solicitada para la clase 07, en base a la marca XTREME en

la clase 02 y otros respectivamente, 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 tnilizer 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 e[ 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, ciertes resfficciones para el registro de una merca; es decir, dichas

' Artíeulo 15i3 registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo mi\y a ejercer ente los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

n lesione s\ derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

,que 
pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

la clase en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

Página 1 de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LI\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *EXTREME-PLUS Y
ETIqUETA" CLASE 07 .--**-
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 une 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 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 "EXTREME-PLUS"
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

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

prácticamente idénticas en los plano-s. 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 fuerzadistintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no conrestó 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 argumenros planteados en la

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

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

Página? de 4
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DEDUCIDA POR ODILA ANTONIA BA"EZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *EXTREME.PLUS Y
ETIQUETA', CLA§E O7.-----

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

validez a los argumentos de la oponorte, sino que también refierzala,fakede 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 requisiros que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en e[ inciso "i"
del artículo 2 delal.ey n' 1.294/95 De Marcas.-

Que, en consecuencia, y conforme

resolver el presente expediente con base en

a Io previsto en la normativa vigente, se procede a

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 establec e: " No podrá

registrarse c0rn0 rnarcas los signos qae cznstitalan ana reproduccitín imitacidn, tradaccirín,

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

conocido en el sector pertinente del público, qile Pertenece A un tercerl, cualesquiera qae sean los

productos o seruicios a los que se apliqie el signo, cuando su aso y regtstrofuesen silsceptibles de caasar

confusión o un iesgo de asociacitin cln ese tercero, o signif.que un aprouecbantiento de la notonedad

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

bubiese becbo conocido el signo".--

l-usrpst Io expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esra

lonside.\ue la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

\n l, L.! ,' L.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que\11ttt
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POR LI\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ODIIII ANTONIA BAEZ MEDINA CONTRA JGOR FRANZA
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *EXTREME,PLUS Y
ETIQUETtr CrltSE O7.--- ---
corresponde confirmar el Dictamen n." 234/24, de laJefaruradelaTerceraSalayhacerlugarala

oposición deducida por corresponder así en derecho.---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

Artículo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ODILA
ANTONIA BAEZ MEDINA contra JGOR FRANZA sobre oposición al registro de

marce "EXTREME-PLUS Y ETIqUETI{' clase 07, Expediente no 1506262 solicitada

porJGOR FRANZA-

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de regisrro de 'EX PLUS Y
ETIQUETA'clase 07, Expediente n" 15062626 solic GOR F

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. --

./j#'
í«.$rlJEl
'11:'':rt.^i. i'¡

tos Marcarios Litigiosos

i
l/.
i;'
ir '.

ll ,ll ..,
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POR LA CUAL SE DECLARA-IMPROCEDENTE Y NO SE HACE
ACCIÓN DEDUCIDA POR Tq BRANDS S.A. CONTRA MARIA
SERVTN §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA FLUA

LUGAR A LA
PAZ MENDEZ
Y ETIQUETA,

YI§TO:

El expediente caratulado: TQBRANDS S.A. contr¿ MARIA PAZ MENDEZ SERVIN

sobre oposición al registro de la marce FLUA Y ETIQUETA clase 35, f :---------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FLUA Y
ETIqUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca LUA 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 ley' a esta dependencia administrativa, al

momento de tnilizer la oposición a"Ia 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 mercui4 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 váIidos como el derecho a constituir una marca.

I A-rticulo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este ley, concede a su titular el derecho al uso

exclusivo isma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contre ien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

, que pueda i\ducir directa o indirectamente a confixión o esociación entre los productos o servicios

r sea la clase enpue figuren, siempre que tengen relación entre ellos.

\/

otro

CLASE 35.------

NN

Asunción, 10ICI 2025
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POR LA CUAL §E DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE
ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA MARIA
§ERVIN §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA FLUA

LUGAR A LA
PAZ MENDEZ
Y ETIQUETA,

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, entre las marcas en pugna: FLUA (solicitada) vs. LUA (oponente), en conjunto y
sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales,

lo que es esenci¿l para evitar malentendidos en la interpreteción y aplicación de ambas

denominaciones. Resaltar estas üstinciones permite una utilización más adecuada y específica de

cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación claruy efectiva tanto e

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

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

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonédca entre las marcas) dicha similitud no es

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

Que, al observar la naturaleza de los prodo.,o, y servicios protegidos por cada marca, es

evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada LUA en la clase 05 protege

exclusivamente product os tales con'ta '?roductos farmacéuticos, ueterinarios e higiénicw, productos

dietéticos para niñzs y ertrznos, emplasto¡, matertal para aendajes, matenales para empastar

dientes ! para improntas dentales, desinfectantes, preparaci»nes ?ara dearuir las malas hierbas y
los animales dañinos". Por otro lado, la marce solicitada "FLUA" en la clase 35, protege servicios:

"Seruicios de rnarketing, seraicio de administracidn de negocio cornerciAl". La diferencia de los

Pá,g;nal de I#-
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Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar Ia coexistencia pacífica de dos

marcas, es necesario tnilizal. 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 eI

enfoque de los productos v servicios ciue protegen ambas marcas, se concluye que no existe

riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es

claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.-----------------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas FLUA solicitada en la

clase 35, y LUA, registrada en la clas. 05, debido especialmente a la diferente naturaleza de

los productos y serticios prutegidos por las mismas. La. marce solicitada cumple con los

requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se

encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su

rechezo.---

Que, es importante señalar que la marca solicitad¿ FLUA cuenta con una etiquera cuyo

diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. N tnelizarla

tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la edqueta

una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la

demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la

oposición.--

LUA. DENOMINATWA

OPONENTE

Página 3 de 5
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Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y roralmente

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 mercas 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;

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 pare su registro, por lo que la oposición deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n'274/25 emitido por la

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.- DECLI\RAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
TQBRANDS S.A.contra MARIA PAZ MENDEZ SERVIN sobre oposición al registro
de la marca FLUA Y EXQUETA clase 35, Expediente no 2352057 solicitada por

PAZ MENDEZ SERYIN

Artlculo
FLU

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la

Y ETIQUETA clase 35, Expediente no 2352057 solicitada por MARIA
MEND SERYIN...-

Pá,g;na4de 5
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Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. ---
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Asunción, i0[tT2025
VISTO:

El expediente caratulado: OFF-§7HITE LLC conrra MOHAMED HANDOUS

NAJMEDDINE sobre oposición al 
'registro 

de marca "OFF W'HITE VAPE" clase 35,

yr--'-'----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "OFF WHITE
VAPE", soliciada para la clase 35, en base a la marca OFF-WHITE en la clase 35 respecrivamenre,

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 analizt la oposición a-ia solicitud de registro de una merc ) 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 fut. 1 de la Ley no 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

r30

t Artículo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede e su tituler el derecho al uso

excluslvó de la mismi\ a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

otTo W+o que pueda infucir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

cúalquierr sea la clase en.que figuren, siempre que tengen relación enrre ellos.

ii
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro m¿rcario 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 reilizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma^se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "OFF §9'HITE VAPE"

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

oposición OFF -§0'HITE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

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

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

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 argumenros planteados en la

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

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

d: É hechos \B"dot por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
t\

Procesar.\- - - -T---
)l

)y
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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 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 requisiros 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 queóa 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 cornl rnarcas los signos qre constita)tan ana reproducción imitacitín, tradaccitín,

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

conocido en el ¡ector Pertinente del públlco, qae Pertenece A iln tercero, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 1t registrofuesen silsc€?tibles de caasar

confusidn o un nesgo de asociación con ese tercerl, o signtf.que un aprouecbamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signo".---
/,/ \

\expresado 
y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esra

r,lue Ia marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Le! n' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

Pág¡na3 de 4
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corresponde confirmar el Dictamen n." 287/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder esl en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DI ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
OFF-WHITE LLC contra MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE sobre oposición
al registro de marca "OFF §IHITE VAPE" clase 35, Expediente n' 2222436 solicitada
por MOHAMED HANDOUS NAJMEDDINE--- ---*;;---:--,--

Artlcrlrlo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro delernxca"O
clese 35, Expediente no 2222436 solicitada

NAJMEDDTNE.---------

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

'de 
Asuntos Marcarios Litigiosos

FF§VHI.TEVAPE"

tED HANDOUS
I

_____-__-_--t---
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Asunción,

YISTO:

cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

' Artícul9-'lf.{l-¡cgistro de una marca hecho de ¿cuerdo con esra le¡ concede a su tirular el derecho al uso
exclusMo de la mis{ a ejercer ante los órganos jurisdiccionales les acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione su\ derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
offi-iigno que pueda inpucir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

1 3 0il 2rj?3

El expediente caratulado: DALLAS S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A.

sobre oposición al registro de la marca VASCOR M& clase 05, f:---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VASCOR MR",
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marcaVASTOR en la clase 05, 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 administrariva, 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 esrablece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés 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 encuenffan reguladas en la propia
legislación metce;ria, ciertas restricciones para el registro de una merca; 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.

1X\
.'í¡

-*l
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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 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, al cotejar las marcas solicitada VASCOR MR y VASTOR oponenre, se observa a

simple vista que la misma es indefe&iblemente confundible con la marca base de la oposición, se

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

planos fonético, visual y conceprual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tornar una

Tnarca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un misrno ongen de

produrcidn)

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario,

"unA de las probibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la
existencia de un iesgo de conÍusión cln ana marca preuiarnente registrada o solicitada"

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación

marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, "el contenido conceptual es también de

importancia deterrninante Para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas

en ?agna; Porqae tal contenido facilita enorunernente el recuerdo de la rnarca. Por ello cuando el

recuerdo es el mismo, Plr ser el mismo el contenido conceptaal, la confasirín es ineuitable. Como se

dtjo en el caso de "Nido de Abeja" y "Lo Colmena" recién citado (595), 'al ser erpresados ante iln
oyente presentan la rnisma represeñtación ntental, sin necesidad de efeouar ningún proceso de

Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág.273
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asociacidn. Justamente es esta inmediata euocación de la cosa la qae pilede prodacir
confusión"3.-

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el

público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas,

además debemos tener presente que las manras en cuestión tienen porfinalidad distinguir
los nistnos productos de la clase OS (pruductosfartnaceuticos 1otros),lo que nos da la

pauta que la oposición sea declarada procedente.--------------

Que, además el oponente VASTOR ya es una marca registrada en nuestro país con

Registro n"/428.O68 en la clases 05, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que

refuerzesu posición en la oposición contra la solicitud de VASCOR MR.---------

Que, el Dr. Otamendi rnr.rñ.r, a: "... Conjfasidn entre ?roductos y seraicios: (Jn senticio de

reparacirin de teleuisores Por sa relacidn íntima con los teleuisores puede dar lugar a confusión si las

Tnarcas de ambos son confundibles. Los ejernplos pueden ser uanados, bastará que exista esa íntima

;stir...'o. De ello se colige que

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

punto de vista denominatiyo, ------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, dicien do; "En las oposiciones en Ílna
misma clase se ba admitido la puibilidad de confusidn cuando existe entre los productos que

atn?aran las ntarcas ilnA "ftlArcAda sirnilitud", una "indudable proximidad', una "afnidad", o

bien son "semejantes" o "notlriamente uinculados por sa funcírin".../...Más allá de estos fallos

ho de Marcas
AS" - Jorge Otamendi.9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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tarnbién se ha becho lugar a oPosicilnes de este tipo frente "A supuestos de mala fe, daleahad
comercial", o "marcas notoriaJ". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza

de los productos en Pagna, de *aira tal que el consumid.or pueda cr€er que tienen un ongen
t ttlcomiln- -

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bercone y
Cabanellas de las Cuevxt"Los tres pnncipales carnpos en los caales debe efectuarse el cotejo de signos

marcarios para determinar sa euentaal sirnilitud confusionista son el gruifco, el fonético y et

ideológico: a la regla junlsprudencial que basta con qae la posibilidad de confusirín se plantee en

Conforme lo señala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresión global

que los signos generan en el consumidor medio, quien no realize un exemen detallado sino que

retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la semejanza en los elementos

disdndvos esenciales puede ser suficiente para provocar confusión. aun cuando existan

diferencias accesorias

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 fuerzedisdntiva,

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

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

' orert4fÑ»t, ¡org\EnECHo DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012.
8va.
6 Bertone y G{illermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, pág 28
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un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 dela Ley n' 1.294/98 De M¿rcas.-

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 laLeydeMarcasqueesrablece:"Nopodrá

registrarse cofinl rnarcas los signot que constituyan ana reproducción imitación, traduccidn,

transliteracidn 0 transcriPcidn total 0 parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriatnente

conocido en el sector Pertinente del público, qae Pertenece a un tercerl, cualesquíera que sean los

prodactos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y re§*rofuesen sasceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asociacitin con ese tercero, o signifque an aprouechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiua, caalquiera sea la rn*nera o rnedio por el caal se

bubiese becbo conocido 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" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n.' 2L8/25, de la Jefatura de la Tbrcera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA EI,JROEARMA PARAGUAY S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE IIT MARCA 'VA§COR MR", CLASE

Artlculo 1.- DECII\RAR procedente y hacer lugar a la
DALLAS S.A. contra EUROEARMA PARAGUAY S.A. sobre

acción deducida por
ón al registro de

marca *VASCOR MR" clase 35, Expedienre no 242)382 solici Por ROFARMA

Artlcalo 2.- RECHAZAR la solicitud de MR" clase

35, Expediente n" 2429382 solicitade por EUR

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos

"VASCO

ALV
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POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA YINI
INDUSTRIAL CO. rID. §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA
VITRIX y ETIqUETA, CII\SE 35.----------

Asunción, 1 3 0cl 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RAMIN TOWIGH RAFII conrraVINI INDUSTRIAL CO.
LID. sobre oposición al registro de la marca VITRIX y ETIeUETA, clase 35,

f:-------'

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VITRIX Y
ETIqUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca VITNIK en la clase 25, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciJes otorgadas por la leyl a esta dependencia administrariva, al

momento de enilizer 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 regularoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. I 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 marc ; es decir, üchas

' Artículo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra 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

que inducir directe o indirectamente a confusión o asociación entre los producros o servicios
iera sea la cl que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Página I de 5
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VITRIX y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa rea)izer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

notar que la marca solicitada VITRIX Y ETIQUETA y la marca VITNIK oponenre

gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

que, entre las marcas en pugna: VIITRIX Y EXQUETA (solicitada) vs. VIT/NIK
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las

diferencias fonédcas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la

interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resalter esras distinciones permite una

udlización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así

una comunicación claray efectiva tanto a nivel audidvo como conceptual, estas diferencias nos da

la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el

mercado.----

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

jurisprudencia mercaria alrea.lizar el análisis de marcas para determinar una eventual

posib entre ambas debe estarse a la reoresentación de las mismas en su
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VITRD( y ETIQUETA, CII\SE 35.----------

Que, al realizar el

marca ya existente (base

estudio sobre la posible coexisrencia entre la potencial marca con la

de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su

arroje la visión en conjgnto es el criterio que debe primar a la hora de dererminar si existe

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

dejan una impresión muy diferente q¡re aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia exisrenre enrre las mismas.

Que, al profundizar en las diferencias entre VITRX Y ETIQUETA (solicitada) vs.

VITNIK (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punro de visra gráfico

como auditivo. En este c¿so, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas enrre las mismas son

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

claramente diferenciada

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

podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponenre cuentan con una etiquera

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

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

vtr:Ftx

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

frecuentemente requerídas por el Tnbunal silpreml es qae las marcas baru de ser analizadas con

arreglo a su uisitin en su conjunto", y que... para,lecomparación de dos marcas en conflicto "ocupa

un lugar prrtrente el que prz?agna una oi¡idn de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada rnarca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y
gruífca"z.--

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

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

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no

Presenta riesgo de confusión en ellnercado. Por lo que su coexisrencia no representa ningún
inconveniente legal.----

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

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

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

artículo 2" de la Ley de marcas ns 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexisrir paclficamente sin

crear 11 fusión al público consumidor debido a que la solicirud de registro reúne los

tos de Derecho de Marcas - pág.199.
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFII CONTRA YINI
INDU§TRTAL CO. LTD. SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
VITRIX y EfiqUETA, CLASE 35.----------

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n' 106/25 emitido por Ia

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
RAMIN TOVFIGH RAFII contra VINI INDUSTRIAL CO. LfD. sobre oposición al

registro de la marca VITRIX Y ETIQUETA, clase 35, Expedienre n" 2363257 solicitada

por VINI INDUSTRIAL CO. LTD.

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámires de la

marca VITRIX Y ETIQUETA, clase 35, Expediente ni VINI

Artículo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. ---

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos

\

Íf52

lon

ü ¿ ,..sa; :r !. ALV
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ResotuciónD.a.M.L".' 0 m n t 5 3

Asunción,

VISTO:

El expediente cararul¡do: §Í'IDU LEGAL INC conrra

ANÓNIMA sobre oposición. al registro de marca .VIIDU y

1 3 0tl 2025

yi--**----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicirud de registro de la marca §í]DU Y
ETIQUETA, solicitada parule clase 35, sobre la base de la marca exrranjera §7IDU clase 42, por
lo que corresponde 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 analizer 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 interés general.

Que, tal como lo expresa .l Lt. 1 de la Ley n' L.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 marce; es decir, dichas

'Artículo l5'.- EI registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las ¿cciones y medidas que correspondan

en lesione sr,u derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda iriducir directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o seruicios
sea la clase .nlqr. figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

contra

AIMPRO SOCIEDAD

ETIQUETIt'' clase 35,

(

L
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A II\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANÓMMA
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *W'IDU Y ETIQUETA'CLASE
35.--*-*

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa. realizar el análisis de la solicitud en rámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el

expediente, es posible apreciar que las mismas, §nDU (marca solicitada) y WIDU (marca

extranjera oponente) no podrlan coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecro

visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son

iguales.

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extraniero de su marca en en su pais de

origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 35 servicios muy relacionados

con la registrada en el extranjero; esta circunstanciaagrava,la posibilidad de confusión/asociación

de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo secror del público
consumidor

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrariva expedirse

sobre la oposición planteada, ¡ en primer término surge que la denominación solicitada, y del

análisis realizado, se observa que la denominación "WIFU", objeto de la solicitud en estudio

dentro:b-l**!se 35, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,

vry(eda direc\ente a la empresa WIDU LEGAL INC una empresa de New York, NY,

,á/rO\ Unidos, \conocida por su plataforma online para generación de documenros legales.;\I
.li./
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automatizados (contratos, poderes, autorizaciones, arrendamientos, etc.), además de consultas

legales online con abogados asociados.-

Que, la marca "WID(J", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado

internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al ertículo 6
b¡s del Conuenio de Pans para la Proteccidn de la Propiedad Induxrial, el cual establece que los

países de la Unitin se obligan a rechazar o inualidar el regis*0, I a ?rohibir el uso, de una rnArca

qr¿e constitrtla una re?rodacción, irnitacidn o traduccidn susceptible de crear confusitín con ilna
Tnarca notoiamente conocida en su territono, aan cuando d¡cba nTarca no esté

registrada.--

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas nororias, el Dr. Carmelo

Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "Las llarnadas rnArcAs notonas .../.,.

terntlrialidad,) I czn respectl a productos o seraicios no protegtdls plr sil. registro y con los cuales no

bay relacitín (ercepción al pnncipio de eEecialidad.).' ---------

Que, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las

marcas notorias, diciendo: "Las llarnadas rnArcas notorias .../... pUedgn__&L defendidas

y con

resPecto a productos o seruicios no protegidos Plr sa registro y coru los. cuales no baya

(excepcidn al principio de espuialidad)". Expresa además "la presentacitín de uanos

extranjeros en respaldo de los derecbos de ana rnlrca no deja de tener ualor, pues los

relacirin

registros

mismos

dernaestran la existencia preuia y la difusidn del signo, lo qae bace casi ineaitable que el tercero que

solkini o la registró en el país lo baya becbo enforma consciente de que se trataba de un

UAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 -Peg.l93.
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DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO SOCIEDAD ANÓMMA
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA "'WIDU Y ETIQUETA' CLI\SE
35.---------- --------------

signo qae pertenecía A 0t0, czn l0 que quedana incurso en la prlbibicitin del Art. 2 inc. i.../...

basando su pretensidn en el becho del a?oderarniento de un signo ajeno. con la mala fe
co nco rn itant e.') - - - - - - - - - - - - - -

En este sentido, se habla J. qo. la notoriedad de una marca rompe el principio de

territorialidad. Para otorgar la calificación de notoria a una m¿rca se deben conjugar tres

elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario
importante" . 

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la merca solicitada "WIDIJ" reproduce de manera

idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya tirularidad se vincula al

gruPo empresarial WIDU LEGAL INC una empresa de New York, NY, Estados Unidos. La

protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del

derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar

prácticas que perjudiquen los intereses legltimos de los dtulares de marcas reconocidas. En

consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la

Ley n.e 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro

de la marca "WIDU" para productos de la clase 35, en resguardo de los principios legales

aplicables y de la protección rcforzadaque asiste a las marcas notoriamenre conocidas.----------------

Que, por úldmo la notoried¿d del signo "WIOU" implica que, aún sin registro previo en

nuestro país, su protección se activa por el solo hecho de ser conocido por el público pertinenre y
de goztr de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediaro. En este conrexro,

admr¡trdregit)- solicitado implicaría habilitar un uso que podría generer confusión en el

Pigine4de 6
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35.----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las

prohibiciones del A¡t. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen

impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en regisrro, pues, como

mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del

art 2' inc. i) de la Ley n" L.294/95 de Marcas que precepr ue,: " los signos que se bubiesen solicitado o

registrado por quíen no tuuiese legítimo interés o plr qilien conocía o debiera cunocer que el signo

pertenecía a iln tercerl " .--------------

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

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

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

corresponde confirmar el Dictemen n." 49/25 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por §7IDU
LEGAL INC contra AIMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de
marca "WIDU Y ETIQUETH' clase 35, Expediente no 2357664solicitada por fMPRo
SOCIEDAD ANÓNIMA

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "WIDU Y
por AIMPRO SOCIEDAD

W Pág¡naí de 6



,,F 41. GOlltEItI.{oDEr I »rnrcc¡órxAClr)NAL

L*# pnRAGUAY 
' illT,'i?iliirfi

Resolución D.A.M.L ".'-$-ffi-f f 5 5
POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LI\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR WIDU LEGAL INC CONTRA AIMPRO ANÓNIMA
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *§VIDU

3

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

cos Marcarios Litigiosos
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Asunción,

VISTO:
1 3 0[T 2025

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A contra UENO BANK
S.A. sobre oposiciones al registro de marca "FIGURAIIV,{' clase 09,yi-----

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FIGURAIIVIt'',
solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca DI - POS y edquera en clase 09

respectivamente; Por 1o 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 administrariva, al

momento de analizar la oposición afa 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 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

' A¡tícutro 15'.- El registro de un¿ marca hecho de acuerdo con esm le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de a y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

lesione ir¡s derechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al uso de cualquier

fro q". pueda in\ucir directa o indirect¿mente e confusión o asociación entre los productos o servicios
uier\ea la clase en {ue figuren, siempre que rengan relación enre ellos.

\/\/\t
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CLASE 09

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

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

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

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

merce previstas en la Ley de Marcas.-

Que, d realizer el cotejo de las marcas en pugna "FIGURATIVT{' (marca solicitada) vs. "
DI - POS" (marcas oponente), podemos apreciar que no existe identidad en la fgara, la

solicitante demostró originalidad y novedad a la marca requerida, por ello cabe afirmar que las

mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sl por el público consumidor

Que, analizando las marcas "FIGURATIVzI' (marca solicitada)vs. " DI - POS" (marca

oponente), en un anáIisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen

identidad en el aspecto visual, consta de un diseño diferente, si bien están constituidas por la

. figura de un pos terminal bancaria, se puede constater que son diferentes y por la cual pueden

coexistir pacíficamente, los elementos figurativos de las marcas en pugna no son directamente

asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la

etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los

requisitos de noveded y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.----

j)ge, al respecto, la docrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al

to de la \0., es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

) que se obtie\e de una aprehensión espontánea y pre refexiva pues, ésta contagia a quien
\I
\/

CIüt I
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las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que no existe suficiente similitud

entre las mismas.-----

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros elementos que las hacen

diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un

impedimento para el registro de una nueya marca, siempre que esta incluya otros elementos

capaces de integrar un conjunto diferente, como en este caso que nos ocupa.----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en

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

registrarse cornl trlarcas los signos.- que constitultan ,tna reproducción intitacidn, traduccitin,

transliteracirin o transcriPción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sector Pertinente del públtco, qae ?ertenec€ A an tercero, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y regisffofaesen susceptibles de causar

confasirín o un iesgo de asociación czn €se tercero, o signif.que un aprouecbantiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocido el signo".-

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

esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de

registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n." 342/2025, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer

Qn deducide por corresponder así en derecho.--------------

Por tanto,
DE A§UNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELYE:

Pág¡na3 de 4
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Artlculo l.- DECLARA-R improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A conrra UENO BANK S.A. sobre oposición al

registro de marca "FIGURAIIV,{' clase 09, Expediente no 2475894 solicitada por

Artlculo 2.- DI§PONER, la prosecución de la
"FIGURATIVT{' clase 09, Expediente no 2475894,

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

-.," 1--. !

;:t'" \ ,t-{i enc\ót

Dirección deDirección de ntos M¿rcarios Litigiosos

ALV
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VI§TO:

Asunción,
1 J 1t"I Z02S

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNAIIONAL CORPORAION contra

LABORAIOzuOS PISA DE CV. sobre oposición al registro de la marca FISAIREK, clase 05,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca FISATREK

solicitada para la clase 05, en base a la marca FLEXITREX en la clase 05, 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 entlizar 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 esmblece la ley regulatoria,

velando siempre por el interér g.rr.ril.

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

tArtdculo 15'.- El registro de una marcahecho de acuerdo con esrale¡ concede asutitularelderechoaluso
exclusivo de la misma y a ejercer ente los órgenos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quienrlgsi,one sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signor{ue pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación enüe los productos o servicios

sea Ia clase en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

Página 1 de 5
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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 e constituir una marca.

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, al reeliz* un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se

puede obseryar que la marca solicitada FISATREK ylamarcaoponente FLEXITREX presenran

diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una

clara diferenciación entre ambas denominaciones.---------

Qt., entre las marcas en pugna: FIISA/TREK (solicitada) vs. FLE/XI/TREX
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las

diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la

interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una

utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así

una comunicación clxey efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el

mercado.----

Que, si bien se aprecia una cierra similitud

éiéñttqente significatiü como pera

fonética entre las marcas, dicha similitud no

inducir una confusión en el público

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

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

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

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia exisrenre enrre las mismas.

Qr., también es importante destacar la situación particular de los productos

comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, rales como

farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se carecteriza

por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un análisis minucioso y detallado en cada solicitud de

registro, con el fin de gerantizr que este se ajuste a la evolución consrante del sector médico y
farmacéutico. Tál enfoque adaptáble permite que la clasificación en esra clase refeje

adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnología s.---- - -- - ---- ---

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

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

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

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

entre las mismas.-----

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

mente reqae
I

por el Tribunal saprerno es qil€ las marcas han de ser analizadas con

ursnn en sil íuntl", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "ocupa

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

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

Página 3 de 5
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un lugar preferente el qae przPagna ana uisitin de conjunto sintética, dade la totalidad de los

elementos integrados de cada TnArcA confrontada, sin descomponer sil unidad fonética y
gruifca"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

tienen elementos oue las hacen diferentes. además de considerar oue la exisrencia de oartes

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

incluva otros elementos caDaces de intesrar un coniunto

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

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

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

artículo 2" dela.Ley de mercas ns 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad ----------------;1----------------

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

la fuerze 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' L5 /25 emitido por la
/

nández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.
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jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.----

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASI.'NTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
zoDIAC INTERNATIONAL coRPoRArIoN contra LABoRATozuos pIsA
DE Cy. sobre oposición al registro de la marca FISAIREK clase 05, Expediente n'
2408391solicitada por LABORAIOzuOS PISA DE Cy.---------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la
marca FISAIREK clase 05, Expediente n'2408391 solif por

Artlculo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

registro de la

Página 5 de 5
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Asunción,

VISTO:

1 3 0Cr 2025

'i.ffiü

El expediente caratulado:TERRAVERDE HOLDING S.A. contra FRANCISCO
VIERCI Y COM LIMITADA sobre oposición al registro de marca "VALORO" clase 05,

yi-'--'*--

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicirud de registro de la marca'VAIORO",
solicitada para la clase 05, en base a la marca LAVORO en la clase 05 respectivemente, por lo que

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

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

momento de enelizar 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" 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 15-j,.I-! registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo dé la misma'y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales l¿s acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione su\ derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

Página 1 de 4
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro m¿rcario 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 administrati va 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 rfrarcario entre la denominación solicirada "V.¿A,LORO" se

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

oposición LAVORO, 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 fuerzadistintiva,

novedad, especialidad y originalidad, requisitos 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 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 parte oponente y evidencia

un desin¡e+eslel solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidadu/\
de lós hechoir' alegados por la, parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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Que, de acuerdo con lo ¿nteriormente expuesto,la declaración de rebeldía no solo otorga

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

solicitada para su registro.---

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 dele,Ley n" I.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

Qu9 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 c0rn0 rnarcas los signof que clnstitrqtan ilna reproduccidn imitacitín, traducción,

transliteracirin o transcnpción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sector Pertinente del ptiblico, qae Pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptíbles de ca.ilsar

confusitín o an nesgo de asociacitín con ese tercero, o signtfque un aprouecbamiento de la notoriedad

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

hubiese becbo conocido el signo".----
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vigente, esta

DYéclión considei\ que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

gCtipula$as en la !,ey n' 1.294/98 y no reúne los requisitos pare su regisrro, por lo que

I
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Resolución D.AM.L 
"-

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR TERRAVERDE HOLDING S.A. CONTRA FRANCISCO VIERCI
Y COM LIMITADA SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
*VALORO" CLASE O'.----*

corresponde confirmar el Dictamen n." 293/25, de laJefatura de la Primer¿ Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder asl en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

.. RESUELYE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
TERRAVERDE HOLDING S.A. conrra FRANCISCO VIERCI y COM
LIMITADA sobre oposición al registro de marca "vALoRo" clase 05, Expedienre no

2248369 solicitada por FRANCISCO VIERCI Y COM LIMIZADA:x-

Artlcrulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro .O" clase 05,
Expediente n' 22483 69 solicitada por FRANCISIQ ADA.-----

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

[e Asuntos Marcarios Litigiosos
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