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Resolución D.A.M.L n. r 57
POR LA CUAL SE DECII\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA FRIGONORTE S.A
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA *FRIGORIFICO NORTE S.A. "
CLASE 35.--*-*

Asunción,
1 3 0[1 2025

VISTO:

El expediente cararulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO conrra FzuGONORIE
S.A. sobre oposición al registro de marca "FzuGozuFICo NORTE S.A." clase 35,

yi--**'---
".CONSIDERANDO:

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

"FzuGORIFICO NORTE S.A.", solicitada para la clase 35, en base a la marca NORTE en la

clase 32 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o

no confundibles.--

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

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

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que esrablece 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

t Artículo l5o- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tirular el derecho al uso
a m\a y a ejercer ¿nte loi órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspond.an

quien lesione \ derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda in$ucir direct¿ o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

ra sea la clase en gue figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative reelizer el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FRIGORfFICO
NORTE S.A." se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposición NORIE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las

hacen prácticamenre idéndcas en los planos fonético, visual y conceptual.-

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

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

novedad, especialidad y originalidad, requisitos inüspensables para el regisrro de una marce. ------

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

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

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

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

de
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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 reftterzelafaltade aptitud de la marca

solicitada para su registro.----

Que, por las semejanzm micioradas, 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 2delal-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 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 et " No podrá

registrarse c0rn0 ntarcas los signos qile constitalan ilnA reproducción imitacitín, traduccidn,

transliteracidn o transcnpcidn total 0 parcial de signos distintiuo idénticos o sirnilar, notoriamente

conocido en el sector pertinente del público, que Pertenece a un tercerz, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 1t registrofuaen silsceptibles de causar

confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signif.que iln aProuecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucilin de su fuerurí- distintiua, cualquiera sea la rnAnert o medio por el cual se

bubiese becbo conocido el signo".---

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

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

puhdas en la Ley n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n.' 286/L9, 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

RESUELYE:

Artículo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AJ S.A.
CALIDAD ANTE TODO contra FzuGONORIE S.A. sobre oposición al registro de
merca "FzuGOzuFICO NORTE S.A." clase 35, Expedienre no 1 solicitada por

RECHAZA,.R la solicitud de 1a arca ttF ORIFICO
clase 35, Expediente n' 1515463 soli F ONOR s.A.-------

NOTIFÍQUESEpoTcédula. /- ----

UÁREZ

tos Marcarios Litigiosos

137

Artlculo 2.-

NORIE S.A."

Artlculo 3.-

oh**í*
Directora
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POR III CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR GT§ DO BRASIL TTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRE§ Y ETIQUETA, CIá'SE r2.--------

Asunción,
1 t, 0tl 20ZS

VISTO:

El expediente caratulado' GTS DO BRASIL LIDA. conrra GTS TYRES SOLUTIONS
INC. sobre oposición al registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 12,y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de Ia marca GTS TYRES Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 12, en base a la marca GTS DO BRASIL en la clase 07,por
lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundible s.------------------

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

momento de e;nalizer 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 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 servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

t A¡tierslo 15".- Ei registro de una marca hecho de ¿cuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la mism¿ y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien derechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al regisro y al uso de cualquier

pueda i\ucir directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los producros o servicios
sea la clase en q\e figuren, siempre que rengan releción entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del inrerés 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, entre las marcas en pugna: GTS TYRE§ (solicitada) vs. GTS DO BRASIL
(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 conrextos relevanres, 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 pódrán coexistir pacíficamente en el

mercado.

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

lo suficientemente significaciva como para inducir una confusión en el público consumidor.----

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

existe una diferencia sustancial. La marca registrada GTS DO BRASIL en la clase 07 protege

productos tales como: "Máqaínas e irnplementos agncolas". Por oro lado, la marca solicitada

"GTS TYRES-1-en la clase 12, protege productos: "Neurnáticos y/o cubiertas de neumáticos para\,
carnr0.iles t a ; llantas; cámaras de aire para neumáticos; dispositiuos antiderrapantes

7- cubiertas de ne\máticos de uebhulos; uáluulas de cubiertas de neumáticos; dispositiuos

idelyzPantes para /ubiertas de n?umáticos de uehhulos; contrapesus para eqililibrar rued,as de
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uehhulos'.

permite concluir que ambas marcas oueden coexistir pacíficemente sin generar confusión entre

los consumidores.-

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas GTS TYRES solicitada

en Ia clase 12, y GTS DO BRASIL , registrada en la clase 07, debido especialmente a la
diftrente naturaleza de los prudactos protegidos por las rnisrnas. La marca solicirada

cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuesrra legislación marcaria,

por ende no se encuentran suficientes ergumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar

su rechazo.-

Que, es importante señalar que la marca solicitada GTS TYRES cuenra con una etiqueta

cuyo diseño es distintivo y origin'al, lo que la diferencia claramenre de la marca oponente. Al
enalizar la tipografía y otros elEmentos gráficos, se puede observar que estos aspecros confieren a

Ia etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponenre. Por

lo tanto, la demanda resula improcedente, dado que no exisre confusión gráfica o visual que

justifique la oposición

OPONENTE

ir.a= *{} ffi&3ilSil L
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Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente

distinguible de Ia marca de la oponente, por [o que esta dirección considera que la presenre

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

artlculo 2" delal-ey de marcas ne 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

le fuerzadistintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n" 166/25 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
GTS DO BRASIL LIDA. contra GTS TYRES SOLUTIONS INC. sobre oposición al

istro ilerla marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 12, Expedienre no z3Lz64t
TYRES $CLUTIONS INC..-.--.-

frl
r'"§Y4a¡carios'

lsn
:-"
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Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la
marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 12, por GTS
TYRES SOLUTIONS INC..,.-...

A¡tlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

SUAREZ
Directora

de Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asunción,r, 
{,,,T202S

VISTO:

El expediente caratulado: GTS DO BRASIL LTDA. conrra GTS TYRES SOLUTIONS
INC. sobre oposición al registro de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 3s,y.--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GTS TYRES Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base ela merce GTS DO BRASIL en la clase 07,por
lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundible s.------------------

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

momento de e;niliza:. 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 interé, g.r.rJ.

Qo., 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 mercaLria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, üchas

1 A¡tlcr¡lo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de ismilq ejercer ante los órganos jurisdiccionales l¿s acciones y medidas que correspondan

lesione sus hos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al uso de cualquier

o indirecramente a confusión o asociación entre los productos o servicios
la cl¿se en que n, siempre que tengan relación entre ellos.

Página I de 5

contra



GOBII,RNOou
PARAGUAY

t nm"¡CClÓNNACI0NAr.
I Ix pnoprsu¡,¡r
I lxrr.l.r.crue,¡.

', 1

Resolución D.A.M.L r.' .i t.,'

POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA GTS

limitaciones a Ia hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrr en pare

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 realizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las resrricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, entre las marcas en pugna: G'- S TYRES (solicitada) vs. GTS DO BRASIL
(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 efectivetanto a nivel audidvo como conceptual, estas diferencias nos da

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

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

es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público
consumidor

Que, al observar la naturalezi de los servicios y productos protegidos por cada marca, es

evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada GTS DO BRASIL en la clase

35 - servicios tales como: "Seraicios de pablicidad, gestitin de negocios comerciales,

adininistracitin comercial. comercialización- irnttort¿riín. ¡t/n errtnrtutrián ip

tri59

publ, l.ad, adininistracidn comercial, comercializacirin, irnportacidn y/o exportacidn de
'icos para aitomóuila ! aatoPartes'1 Por otro lado,la marcasolicitada "GTS TYRES" en la

\
12, protege ¡ioductos: "Neurnáticos 1/o cubiertas de neutnáticos para camiones y
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TYRES Y ETIQLJETA, CLASE 35.-----

automrioiles; llantas; cámaras de aire para neumáticos; dispositiuos antiderrapantes ?ara cubiertas

de neumáticos de uehhalos; uáluulas de cubiertas de neumáticos; dispositiuos antiderrapantes para

cubiertas de neuntáticos de uebículos; contrapesos para eqailibrar ruedas de uebículos". La diferencia

que ambas marcas Pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los

consumidores.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas GTS TYRES solicitada

en la clase 35, y GTS DO BRASIL , registrada en la clase 07, debido especialmente a la
diferente nataraleza d.e los productos y seroicios protegidos por las tnismas. La merca

solicitada cumple con los requisitos-Je novedad y especialidad requeridos por nuesrra legislación

marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente

Que, es importante señalar que la merca solicitada GTS TYRES cuenra con una etigueta

cuyo diseño es disdntivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al
analizr la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que esros aspecros confieren a

la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marceoponente. Por

lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no exisre confusión gráfica o visual que

justifique la oposición

----,,¡TEg

OPONENTE

¡ , r..:tlr.,:i ü& SRÁS|L

Página 3 de 5



G0BltRNOoar
PARAGUAY

I nrxrccróN xAcroN.c,L
] t>r trltot,trr>a»
I Ii\*Tfl.F.(lTL,'Al.

Resolución D.A.M.L n. o

POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE
ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL TIDA. CONTRA
SOLUTIONS INC. SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO bE TA.

138
LUGAR A LA
. GT§ TYRES
MARCA GTS

TYRE§ Y ETIQLTETA, CLASE 35.---*

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

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

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

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

Que, la marca solicitada reúne las condiciones bárl.r, 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 cüsumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

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

improcedente, consecuentemente, corresponde revocer el Dictamen n' 167/25 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.

-' 
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELYE:

Artículo l.- DECLIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
GTS DO BRASIL U[DA. contra GTS TYRES SOLUTIONS INC. sobre oposición al

registra de la marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 35, Expedienre no z3sz643
solicitada'por GTS TYRES SOLUTIONS INC..------
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Resolución D.a.M.L ".'-lL& f i ,n .J

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR GTS DO BRASIL LTDA. CONTRA GTS TYRES
SOLUTIONS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GTS
TYRES Y ETIQT.JETA, CLA§E 35.--

Artlctlo 2.- DI§PONER la prosecución de rrámites

marca GTS TYRES Y ETIQUETA clase 35,

TYRES SOLUTIONS INC.....---

Artlculo 3.- NOTIFfQLTESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos

de la

GTS
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Resolución D.a.M.L "."-+S-1 X d- ffi
POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DUTRIEC S.A CONTRA SIDNEI CANDIDO DA
SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VINSTROL . DEPOT,
CLIISE O5.*----

Asunción,
1 t, 0CI ZIJII

VISTO:

El expediente caratulado: DUTRIEC S.A. conrra SIDNEI CANDIDO DA SILVA
sobre oposición al registro de la marc.a'WINSTROL - DEPOT clase 05, f:-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca §7INSTROL -
DEPOT solicitada perala clase 05, en base a la marca NANDROL DEPOT en la clase 05, por lo

que corresPonde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.--------------

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

momento de 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 regulatoria,

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

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

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas restricciones pare el regisrro 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.-

5o.- El registro de una merca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
la misma y a ejhrcer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

r lesione sus derec,hos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al uso de cualquier
ue pueda inducir {i...r, o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios

la cl¿se en que , siempre que tengan relación entre ellos.

'Artículo
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Resotu:ión D.A.M.L ".'-Ü-Ü-'t f 6 ffi

POR LA CUAL SE DECLI\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA
srlvA §0BRE OpO§rCIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA WrN§TROL - DEPOL
CLASE 05.

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

corresponde a esta instancia administrative reelizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra 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

noter que la marca solicitadaWINSTROL - DEPOT ylamarcaNANDROL DEPOT 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: WINSTROL - DEPOT (solicitada) vs. NANDROL
DEPOT (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 especlfica de cada término en coJrtextos relevantes, promoviendo asl

una comunicación claray efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estes 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, tal como enseña la

doctrina y la jurisprudencia marcaria elrealizer el análisis de marcas para determinar una eventual

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

el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su

resultado
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Resolución D.A.M.L n.' ffi ffi

POR LA CUAL SE DECLI\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA
srlvA soBRE oposrcrÓN AL REcrsTRo DE LA MARCA WTNSTROL - DEPOT
cLlIsE o5.------

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

posibilidad de confusión entre las ñismas. 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 exisrenre entre las mismas.

Que, al profundizar en las diferencias entre 'WINSTROL - DEPOT (solicitada) vs.

NANDROL DEPOT (oponente), se aprecia que las mismas son notables ranto desde el punro

de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre

Ias mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: " [Jna de las re§as másfrecuentemente

requeridas por el Tiibunal saprerno eJ qile las marcas ban de ser analizadas con arreglo a su uisidn

en su conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "ocupa un lugar

preferente el que propugna ana uisidn de conjunto sinuética, dade la totalidad de los elementos

integrados de cada rnarca confrontada, sin descomponer su unidad fonética I
gruíf.ca"z.-*

Que, luego del estudio porÁ..rorirado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera

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

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

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

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-

de Derecho de Marcas - pág. 199.

I T tr 0
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Resolución D.A.M.L n.'

POR LA CUAL §E DECIIIRA IMPROCEDENTE i. NO §E HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DUTRIEC S.A. CONTRA §IDNEI CANDIDO DA
SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA \NNSTROL - DEPOT,
CLASE O5.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en Pugna no

no representa ningúnpresenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia

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 prohibitivas de registro estipuladas el

artículo 2' dele Ley de marcas ne L294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad

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 Dictemen n" 235/25 emitido por la

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

derecho.----

Por tanto,
LII DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RESUELVE:

DECIIIRAR improcedente y nó'hacer lugar a la acción deducida por
EC contra SIDNEI CANDIDO DA SILVA sobre oposición al registro de

\Ja marca OL - DEPOT clase 05, Expediente no 2469885 solicitada por SIDNEI

\Noroo 
oes

I 1 lr 0
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Resolución D.a.M.L "..j-ü_'} f {r ffi
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR EUTRIEC S.A. CONTRA SIDNEI CANDIDO DA
§ILVA §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE L;. MARCA WINSTROL - DEPOI
CLASE 05.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de rámites
marca WINSTROL - DEPOT, clase 05, Expediente n'
CANDIDO DA SILVA.

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. -

de la

IDNEI

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

solicitada por

ili
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Resolución D.A.M.L n.' l lrl
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ENCYCLOPAEDIA BRITANMCA., INC CONTRA BRITANICO
PARAGUAYO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA
www.BRITANrCOpARAcUAyO.EDU.py y ETIqLJETA, CLASE 38.----------

Asunción, 1 l, Ai-I Z¡1IS

YISTO:

El expediente caratulado: ENCYCLOPAEDIA BzuTANNICA, INC conrra

BzuTANICo PARAGUAYO s.A. sobre oposición el registro de marca

"WWW. BRITANIC OPARAGUAYO. EDU. PY Y ETIQUETA' clase 3 8, y i - - - - - - * - -

CONSIDERANDO:

Qt., se promueve oposición contra le solicitud de registro de la marca

"WWW.BzuTANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETII', solicitada para la clase 38, en

base al registro de la marca BzuTANNICA clase 38, 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 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 expresa el Art. 1 de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven

para distinguir productos o servic-ios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

1 Artículo 15".- El registro de una m¿rca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso

exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales l¿s acciones y medidas que correspondan

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

cualq , siempre que tengan relación entre ellos.

u0t

I
contra q

lque pueda induli
),qea la clase en que
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ResoluciónD.a.M.L"." 0 Ü t t lr I
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ENCYCLOPAEDIA BRITANNICAg INC CONTRA BRITANICO
PARAGUAYO S.A. SOBRE OPO§ICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA
vv §y'.BRTTANICOPARAGUAYO.EDU.PY y ETIQUETA, CLASE 38.- ----- ----

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative rcelizar 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, al cotejar las marcas soIiciIadaWWW.BzuTANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y

ETIQUETA y BRITANNICA -oponente, se observa a simple vista que la mism¿ es

indefectiblemente 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

conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una rnarca por otra) como ala

indirecm (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 ceusar una confusión entre las mismas,

además debemos tener presente que las matras en caestión tienen porfinalidad distinguir
los ruisruos senticios de la clase 38 (seruicios de teledifusió2, radiodifusión y otros) lo que

nos da Ia pauta que la oposición sea declarada procedente.--------------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada

"WW'W.BzuTANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y ETIQUETA' y la merca oponenre

ntramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y

iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de

nfusión y/ o ar,ociación.-- - -- ---- -----
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" .INC CONTRA BRITANICO
PARAGUAYO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
VWV.BRTTANICOPARAGUAYO.EDU.PY y ETIQUETA, CLASE 38.----------

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

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 meÍc . ------

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

asociación/confusión de marcas, la denominación solicitadd 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 de la,Ley n" 1.294/ 9S De Marcas.-

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

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

registrarse c0rn0 rnArcas los signos qae conititalan ltna reproducción imitacirin, traduccidn,

transliteracirin o transcnpción total o parcial de signos distintíuo idénticos o sirnilar notoriamente

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

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

confusitin o un riesgo de asociacitin con ese tercerl, o signif.que an aprouecbamíento 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".---

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/)8 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.' 232/25, de laJefatura de la Frimera Sala y hacer lugar a la

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

Resolución D.A.M.L n. o
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Resolución D.A.M.L ".'ll-f,J t lr 1

POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTT Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC CONTRA BRITANICO
PARAGUAYO S.A. §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
WVW.BRTTANICOPARAGUAYO.EDU.PY y ETIQUETA, CLASE 38.-___--__-_

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
ENCYCLOPAEDIA BzuTANNICA, INC contra BzuTANICO PARAGUAyO S.A.
sobre oposición al registro de marca "WWW.BzuTANICOPARAGUAYO.EDU.PY Y
ETIqUETA" clase 38, Expediente no 2360034 solicirada por BRITANICO
PARAGUAYO S.A...-----.-..

Artlculo 2.- RECIIAZAR la solicitud de regisrro,

"ww'w. BzuTANrc oPARAGUAYO. EDU. py y ETIQTq
2360034 solicitada por BRITANICO PARAGU

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

marca

te no

ALVARENGA
Directora

tos Marcarios Litigiosos

la
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POR LA CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA§ POR T,JNISAL S.A. Y GUAYAIil S.A. CONTRA WERNER
GOOSEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *VITASILO',

CLASE 05.-----

Asunción, 1 lr üül 2i,25

VISTO:

El expediente caratulado: UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. contra §IERNER GOOSEN
sobre oposición al registro de marca "VITASILO" clase 05,yr-------

.CONSIDERANDO:

Que se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "WTASILO",
solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas VITASAL y VITASOL en clase 31 y
05 respectivamente; por lo que corresponde a esta Dirección dercrminar 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 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 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; ei decir, dichas

registro de una marca- hecho de acuerdo con esta Ie¡ concede a su titular el derecho al uso
a 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 indirectamente a confusión o asociación enffe los productos o servicios

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

quien lesione sus'

que pueda i
sea la clase en

Pá,g¡nal de 4



"if \, GOII1ER¡,JODE. i »utsccróNxAcroNAL

L*ü ptrRAGUAY I Kf,}?[?illY'

ResáluciónD.a.M.Lr,."Ü ffi t n &
POR LA CUAL SE DECLARAN.IMPROCEDENTE§ Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR'TINISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. CONTRA WERNER
GOO§EN SOBRE OPOSICIÓN .AL REGISTRO DE LA MARCA *YITASILO',

CLA§E Os.---------- --------:-- -----------_:-

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 administrati va. reelizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las resrricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, entre las marcas en pugne: VITASILO (solicitada) vs. VITASAL (oponente), al

visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias gráficas y
fonéticas existentes, con lo cual aleja toda posibilidad de confusión entre las mismas; como así

también mencionar la diferencia de clases existentes entre ellas, la solicitada VIIZSruO para la
clase 05 (productos fartnacéutico) y el oponente VITZSAL clase 3t (prudactos

agncolas, animales y aegetales .crudos o sin procesar, cotno granos, frutas frescas,
plantas oioas, anitnales uioos y alinentos para animales), como podemos norar no exisren

posibilidades para una confusión, por lo que la marca solicitada cuenra con los requisitos de

novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca

2

Que, una vez reeJizadoel cotejo marcario entre la denominación solicitada VITASILO y
VITASOL (oponence) 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

utilizaci -adecuada y específica de cada término en contextes relevantes, promoviendo así

'a y efecdva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos

ismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacíficamente en el

', €:

¡i ti
,- lt
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CLASE Os.-----

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

Ia marca solicitada VITASILO y las marcas oponentes VITASAL - VITASOL gramaticalmente

al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual,

ortográfico, conceptual y por sobre,todo fonético: las marcas esrán expresadas de diferentes

maneras, las diferencias entre las mismas son muy notables, la combinación de letras es

pronunciada de manera disdnta.---

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas 'VITASILO'
solicitada y "VITASAL - VITASOL" oponentes, no presentan riesgo de confusión en el

mercado. Por lo que la coexistencia de las mismas no representa ningún inconveniente

legil,.------ ----------------:

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

momento de la compra es el criterio que marcariemente interes¿, 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, yemos que existe suficienre discrepancia

entre las mismas.---- ------'----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: u (Jna d.e las reglas más

frecaentemente reqaeridas por el Tribunal saprernl es qae las marcas ban de ser analizadas con

arreglo a su uisión en su conjunto", y..-qae... para la comparación de dos marcas en conflicto "ocupa

un lagar preferente el qile Prtpilgna ilna uisión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elernentos integrados de cada ntarcL confrontada, sin dacompuner sa unidad fonétha y
gruifca"z.---

Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. l9g.dez Novoa

Página 3 de 4



,if & GOIllfRIr{ODEr. i DIR.L,ccjlóNNACIoNAL

L*p pnnAGUAY I ilr,',ll?[1+i]ii'

Resoh¡eión D.A.M.L n.' 0 0

Artículo 2.- DISPONE& l" prosecución
"VITASILO" clase 05, Expediente no

de la
2t3

GOOSEN..

Artlculo 3.- NOTIFfqUESE por cédula. -

lrz

la marca

ERNER

'Axnz

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

tx
POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA§ POR UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. CONTRA WERNER
GOOSEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *VITASILO"
CLASE O5.---*-- ______*

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

Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de

registro estipuladas en la Ley n' 1.294/98 y reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n." 352/25, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder así en derech o.--------------

Por tanto,
III DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECII\RAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por UNISAL S.A. Y GUAYAKI S.A. contra IíERNER GOOSEN sobre oposición al
registro de marca "VITASILO" clase 05, Expediente no zl38zl3 solicitada por
WERNER GOOSEN

de registro

:itada por
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR §ANOFI CONTRA LAFEDAR S.A. LABORATORIOS
FEDERALES ARGENTINOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA "ZArfAGo, CII\SE O5.---*---

Asuncir')r' 
1 tr oii lrJls

- VISTO:

El expediente caratulado: SANOFI contre IAFEDAR S.A. LABORATORIOS

FEDERALES ARGENTINOS S.A. sobre oposición al registro de la marca ZN:ÍAG clase 05,--
.CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ZAIÍAG,
solicitada parala clase 05, en base al registro de la marca ZALIRAp en la clase 05, por lo que

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

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

momento de a;ntlizar 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,

vel¿ndo siempre por el interés general.

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

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

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

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

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

'Artículo 15o.- de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

lesione sus hos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
, que pueda inducir irecta o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

§,ea la clase en que siempre que tengen relación enrre ellos.

ffi
\Ya "Jx@
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POR LI\ CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA LAFEDAR S.A. I.IIBORAIORIOS
FEDERALES ARGENTINOS S.A. §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA *ZAIÍAG", CLASE O5,_--__

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

corresponde a este 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, al cotejar las marcas solicitada ZALTAG y ZAIJTRAP oponenre, se observa a

simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la mercebase 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 directa (tomar una

marca Por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen an mismo ongen de

produrcidn).

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

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

además debemos tener presente que las ¡natras en cuestión tienen porfinalidad distinguir
los mistnos productos de la clase OS (productos fartnaceuticos y otros),lo que nos da la

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

Que, además el oponente ZALIRAP ya es una marca registrada en nuesrro país con

Registro n"/501.000 en la clases 05, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que

refuerzesu posición en la oposición conrra la solicitud deZAIIÍAG

evidente la identidad, por tenro esta Dirección considera que la marca

condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerzadistintiva,

originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marce. ------
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA IIITEDAR S.A. LITBORATORIOS
FEDERALES ARGENTINOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA

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

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

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

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

interés en sustentar la oposición

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

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establec e: " No podrá
registrarse coruo rTarcas los signos que constituyan una reproduccidn imitacidn, traducción,

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

conocido en el sector Pertinente del ptiblico, qile pertenece a un teicero, cualesquiera que sean los

prodr4üzs o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 7 registrofuesen susceptibles de caasar

confusidn o un nesgo de asociación con ese tercero, o signifqae un aprouecbamiento de la notoriedad

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

babiese becbo conocido el signo" .------:------------

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

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

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

corresponde reYocar el Dictamen n." 05/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS
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POR LA CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SANOFI CONTRA LIITEDAR S.A. LIIBORATORIOS
FEDERALES ARGENTINO§ S.A. §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA "ZAI:TAG", CLASE 05.-----

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
SANOFI contra LAFEDAR S.A. TABORAIOzuOS FEDERALES ARGENTINOS
S.A. sobre oposición al registro de marca "ZAI:[AG' clase 05, Expediente n" 1604332
solicitada por LAFEDAR S.A. LABoRArozuoS FEDERALES ARGENTINOS -----

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m
Expediente no 1604332, solicitada por
FEDERALES ARGENTINOS

Artículo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

SUÁREZ

Directora

tos Marcarios Litigiosos

AG" clase 05,

Pág¡ne4de4
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Resolución D.A.M.L n. o 1 lrlr
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A I.IT
ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGATAS §.A. CONTRA APOLONIO
YICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA PRAHIERAS, CLASE 25.-_-_-

Asunción, 1 lr Aü 202i

VISTO:

El expediente caratulado: ALPARGATAS S.A. contra APOLONIO VICTORIANO
GODOY LEZCANO sobre oposición al registro de la marca PRAHIERAS, clase 25 y-------

^ CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de regisrro de la marca PRAHIERAS,

solicitada parala clase 25, en base al registro de la marca HAVAIANAS en la cbse25, por lo que

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como 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 marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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

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

' ArtÍculo 15".- El registro de una marcr hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de Ia misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las.acciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

'É.n

.,, ,,
'.t .':

,' 0 0
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POR LA CUAL SE DECLI\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGAIAS S.A. CONTRA APOLONIO
VICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA PRAHIERAS, CLASE 25.--_**

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

corresponde a esta instancia administrativa rcelizer 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos

notar que la marca solicitada PRAHIERAS y l" marca oponenre HAVAIANAS
gramaticalmente al primer golpe de vista l4s marcas están expresadas de diferentes maneras, lo

que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-----

Qr., entre las marcas en pugne: PRAHIERAS (solicirada) vs. IIAVz{IANAS
(oponente), es de relevancia la comp-'ensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, Io

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

denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una uti[záción más adecuada y específica de

cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación claray efectiva tanto a

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

disdnguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----

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

momento de la compra es el c.iterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensión espontánee 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.-----

Q"g importante destacar que ranro PRAHIERAS como HAVIANAS ofrecen

\as para aquellos consumidores que valoran la calidad y el origen natural de los

cada una de estas marcas proyecra un enfoque y una identidad disdntiva,
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ResoluciónD.a.M.Lo."0 0 1 tr tr 4
POR LII. CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA APOLONIO
VICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA PRAHIERAS, CLASE 2'._*_-*

lo que influye en las preferencias personales y en cómo los consumidores perciben el valor que
cada una aporta. Esta diferenciación-en el posicionamiento de las marcas permite a los usuarios
identificar con meyor precisión cuál se alinea mejor con sus expecrarivas

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

que las marcas en Pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicicada 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 totalmente
distinguible de la marca de la oponente, como tambien podemos visualizar que las diferencias

gráficas entre las mismas son claras y perceptibles, por lo que esta dirección considera que Ia

Presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas el artículo 2' delaley de mercas ng L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad,
especialidad y originalida d.--------------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;
le fuetza distintiva, novedad especia'rrdad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

Que, esta Dirección consider¿ que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin
crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

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

secuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 434/25 emitido por la

sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asl en
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA APOLOMO
VICTORIANO GODOY LEZCANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III
MARCA PRAHIERAS, CII\SE 25.---*_

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIO§OS
RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
ALPARGATAS S.A. conrra APoLoNIo vICToRIANo GoDoy LEZCANo sobre
oposición al registro de. la marca PRAHIERAS clase 25, Expedienre no z4zzl3o
solicitada por APOLONIO VICTORIANO GODOY LEZCANO

Artículo 2.- DISPONER la prosecución
marca PRAHIERAS clase 25, Expediente

VICTORIANO GODOY LEZCANO

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

ALVARENG
Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

de trámites de la

n" 24221

de la

NIO
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POR LA CUAL SE DECLARÁ]§ PROCEDEN]3S Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA§ POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ
EALITBELIIT Y CLUB GUARANÍ CONTRA OSCAR ORTEGA BEÑTEZ SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 3'...----.---

Asunción, 
1b ütT l0l5

YISTO:

El expediente cararuledo: GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ

EAIABELLA Y CLUB GUARANÍ contra OSCAR ORIEGA BENÍTEZ sobre oposiciones al

registro de marca "INDIO" clase 35, y?----------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "INDIO",
solicitada para la clase 35, en base a los registros de las marcas INDIO y EL INDIO en la clase 35

y 28 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl 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 establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el fut. 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

' A¡tículo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con est¿ Ie¡ concede a su tirular el derecho al uso
exclusivo y a ejercer ante los órginos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondah
contra derechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y aI uso de cualquier
otro r directa o indirecamente a confi.¡sión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengen relación enrre ellos.

00'l
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POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ
EALABELLA Y CLUB GUARANÍ CONTRE OSCAR ORTEGA BENfTEZ SOBRE
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limitaciones a la hora de considerer la viabilidad del registro marcario se encuenrr en pere.

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

Que, en ese ord.en de ideas, ] 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "INDIO" se observa a

E

elementos que las hacen

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

Que al cotejar las marcas solicitada (INDIO) e (INDIO - EL INDIO) oponenres, se

observa a simple vista que la misma es indefectiblemenre confundible con las merces base de las

oposiciones, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar ranro a la confusión

directa (tornar ana marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un misrno

ongen de producción).---------- ----------------

que, tras un análisis integral de les marcas "INDIO", "INDIO" y,,EL INDIO,,, se

concluye que las mismas presentan similitudes significativas en los planos fonético, gráfico y

el plano fonético, las tres denominaciones comparten la raíz "INDIO", eue
principal y dominante de cada signo. La pronunciación de esre segmenro

las marcas, mientras que la adiciór¡ del artículo "EL" en la marca "EL

,.r,\
-+.

base de las ooosiciones se percibe que entre las mismas existen

-

(+". '-'-\
\§'r,'¿a'iosu
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INDIO" no altera de manera sustancial la sonoridad general del signo. Por ranto, al ser

escuchadas, estas marcas pueden percibirse como muy similares o prácticamente iguales, lo que

aumenta la posibilidad de que el consumidor las confunda o las considere provenientes de la

misma fuente empresarial.

Que, todas las marcas evocan la misma idea de "INDIO", asociada con referenci¿s

étnicas, culturales o simbólicas comunes. La presencia del arcículo "EL" en una de las marcas no
altera sustancialmente el concepto que el consumidor promedio percibe, manteniendo la misma

asociación conceptual central. Esta coincidencia conceptual contribuye a la posible asociación

entre las marcas, reforzando la peicepción de que podrían compartir origen empresarial o

relacionarse entre si especialmente cuando los productos o servicios que distinguen pertenecen a

la misma clase o sector económico.-

Que, además de Ia perfecta idenddad mencionada, la solicitud de registro pretend.e

Proteger servicios muy relacionados con las marcas base de oposiciones, siendo este uno de los

factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuesrión, sabido es que, ante la

posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige

transparencia en el mercado, para evitar eirores y confusiones. ------------

Qo.,

goductot Esta situación justifica que las oposiciones sean consideredas procedentes, en aras de

rocedencia de las oposiciones se fundamenra en la necesidad de resguardar

el interés consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos

idos por las oponentesl evitando así una afectación negativa en el mercad o. 
--------
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Que corresponde también destacar la similitud fonética enrre los signos en conflicto. Esta

similitud se evalúa teniendo en cuente cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor

promedio, quien no siempre realizaun análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino

que, en muchas ocasiones, se gula por la impresión auditiva que le genera la marca. En este

sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce
"...cunndo la pronunciacitin de las palabras presenta una sonoridad similar, independientenTente

de las diferencias gruifcas que puedan existir". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la

De esta manera, si la
pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio,

es probable que se genere un riesgo de confusión por Io que la coexisrencia de las marcas no es

posible.----

Que, por las semejanzes mencionadas, esta Dirección considera que exisrirá el riesgo de

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso
"i" del artículo 2 delel,ey no 1.294/98 De Marcas.-

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

prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "l/o podrá

registrarse cotr7l rnarcas los signos que constituyan ana reproducción imitacidn, traducción,

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

conocido en el sector peftinente del público, qile pertenece A un tercero, cualesqaiera qae sean los

oi?rylcios a los qae se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibles de cAr¿sar

o un rysgo de asociacitin con ese tercerl, o signtfqae un aproaecbamrcnto de la notoiedad

Pág¡na 4 de 5



G(}tsIBtr(N()nrl
PARAGUAY

untcclóN ¡trr(r0NÁr.
r,E PROPIEDAT)
INTELECTLiAL

ResoluciónD.A.M.Ln." Ü ü 'E i tr5
POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR GERARDO ANTOMO FRANCISCO PÉREZ
EAIIIBELLA Y CLUB GUARANf CONTX.E OSCAR ORTTGA BEÑTTZ SOBRE
OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INDIO, CLASE 35._*_*_

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

hubiese becbo conocido el signo".----

Que, por lo expresado y de conformidad al orden4mienro jurídico marcario vigenre, esra

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

estipuladas en la Ley n" 7.294/98 y no reúne los reQuisitos pera su regisrro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamerin ." 174/25 de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.- --------.--------

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI.JELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
GERARDO ANTONIO FRANCISCO PÉREZ FALABELLA Y CLUB GUARANÍ
contra OSCAR ORTEGA BENÍTEZ sobre oposiciones al registro de la marca "INDIO"
clase 35, Expediente n'23100049 solicitade por oscAR oRIEcaB&NÍrpz---------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro O" clase 35,
Expediente ¡'23100049 solicitada por OSCAR O

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUAREZ

D
Asuntos Marcarios Litigiosos

marca "IN
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Asunción,
1 5 0[T 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BOEHRINGER INGELHEIM KG conrra SCAVONE
HNos s.A. sobre oposición al regist-ro de la marca RESPIMAX clase 05, f:-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RESPIMAX",
solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca RESPIMAI 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 analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca,se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. ---1------

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 marce; es decir, dichas

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

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

'Artículo l5'.- El registro de una merca hecho de ecuerdo con esra le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de lañ\ a e.iercer ente los órganos jurisüccionales las acciones y medidas que correspondan
contra fen lesione su\erechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro-sr¡/no que pueda ind$ir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o serviciosque pueda i

'a sea la clase en 9y'e figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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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. 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

Que, al cotejar las marcas solicitada RESPIMAX y RESPIMAI oponenre, se observa a

simple vista que la misma es indefectiblemente 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 conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una

marct por otra) como a la indirecta (considerar que arnbas tienen un mismo oigen de

prodaccirín).

Que, en rozón 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 rnanras en cuestión tienen porfinalidad distinguir
los tnistnos productos de la clase OS (prodactosfartnaceuticos entre otros), lo que nos da la

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

Que, además el oponente RESPIMAT ya es una marca registrada en nuestro país con

Registro n'/ 556.814 en la clases 05, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que

refuerzesu posición en la oposición contra la solicitud de RESPIM AX.----------

Que, en consecuencia, considerando que las marcas presentan coincidencias relevantes en

apariencia y significado, y que ambas se destinan a productos farmacéuticos de la

concluye que existe un riesgo elevado de confusión o asociación entre

ESPIMAT. Dicho riesgo compromere la función distinriva de la marca, que es la
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de garx:J:iza;r la correcta identificación del origen empresarial de los productos y proteger al

consumidor frente a errores o engaños.-

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

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibiriva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 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 sustenrer 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

regtstrarse corno Tnarcas los signos qile cnnstitalan tuna reproduccidn imitacirín, tradurcidn,

transliteracitín o transcnpcidn tntal o-?arcial de signos dixintiuo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece A un tercero, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se apliqae el signo, cuando sa uso I registrofuesen susceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asociacirin cln ese tercero, o signifque un aprouecbamiento de la notoned,ad.

del signo o la dilucitin de su fuerza dístintiua, cualquiera sea la rnAnera o rnedio por el cual se

bubiese becbo conocido el signo".---

Qo., lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esta

a que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registroco

h
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estipuladas en la Ley n' L2)4/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.' 134/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLI\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
BOEHzuNGER INGELHEIM KG contra SCAVONE HNOS S.A. sobre oposición al
registro de marca *RESPI-MAX" clese 05, Expedienre no 2486249 solicitada por
SCAVONE HNOS S.A.-.----..-..

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de AX" clase

05, Expediente no 2486249, solicitada por SCAVONE

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

SUAREZ

.), ,. nirecqióq-k Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asunción,
1 5 0ci 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AGROTEC S.A. conrra PAULO AIONSO PIRES DE
ALMEIDA sobre oposición ál registro de la m¿rca INWCTO SpRAy, clase 05

f:-"'-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de Ia marca IN\TICTO
SPRAY, solicitada parela clase 05, en base al registro de la marca INVICTUS en la clase 01, por
lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundible s.------------------

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

momento de eniliz* la oposición a la solicitud de registro de una marc& se debe considerar que

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

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

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

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

I Artículo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tituler el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales l¿s acciones y medidas que correspondan

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

era sea la en que figuren, siempre que rengan relación enrre ellos.

Página I de 5
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

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

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

corresponde a esta instancia adminisrative reilizx 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en conrroversia podemos

notar que la marca solicitada INWCTO SPRAY y la merca oponenre IN\TICTUS
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: IN\TICTO SPRAY (solicitada) vs. INVICTUS
(oponente), en conjunfo 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 contexros relevanres, promoviendo así

una comunicación claray efectiva tento e nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da

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

mercado.---

Que, tras el análisis integral de las marcas INWCTO SPRAY (Clase 05) e INWCTUS
(Clase 01), se concluye que las nrismas presentan diferencias significativas en múltiples planos que

coexistencia pecífrca en el mercado, sin generar riesgo de confusión o asociación

los consumidores. En primer lugar, desde la perspectiva de la clasificación de

que ambas marcas distinguen bienes claramenre diferenciado s: rNVrcTo

Pág¡na2 de 5
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SPRAY se destina a productos farnaacéaticos, médicos y aeterinarios, nxientras qae

INVICTUS abarca prodactos quínicos d.estinados a la indastria, la ciencia y la
agricultara, sectores qae úo guardan relación cotnercial directa. Estas diferencias

constituyen un elemento determinante para disminuir la posibilidad de confusi ón.-----------------

Que, en el plano fonético, aunque ambas comparren la raíz "INVICT-", presenren

terminaciones distintas ¡ en el caso de la marca solicitada, Ia inclusión del término "SPRAY'
genera una sonoridad diferenciada que reftterza la percepción individual de cada signo. En el

plano gráfico, la composición visual también evidencia una clara diferenciación: la marca

solicitada está formada por dos palabras, mientras que la marca oponenre se presenra como una
sola palabra, reforzando la distinción visual en su conjunto

Que, finalmente, considerando que las marcas INVICTO SPRAY (solicitada) e

INVICTUS (oponente), no coinciden en la clase de productos, que presenran diferencias

notables en su Pronunciación, representación gráfica y significado, y que cada una se dirige a
segmentos de consumidores distin¡¡-c, S€ concluye que no existe riesgo de confusión ni asociación

indebida entre ellas, permitiendo su coexistencia en el mercado de manera segura y acorde con la
finalidad esencial de la legislación marcaria, eue €s proreger la función distinciva de las marcas y la

confianza del consumidor

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

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

Página 3 de 5
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Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, como tambien podemos visualizar que las diferencias

gráfrcas entre las mismas son claras y perceptibles, por lo que esta dirección considera que la

Presente solicitud de registro no se halla incursa en las ceusales prohibitivas de registro

estipuladas el artículo 2" delel,ey de marcas ng 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad,

especialidad y originalida d.-- -------------

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

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

de una marca.

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" L2g/25emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS
RESUELVE:

1.- DECLARAR improcedenre y no hacer lugar a la acción deducida por
ic s.A. conrra PAÜLO AFoNSo PIRES DE ALMEIDA sobre oposición al

la marca INVICTO SPRAY clase 05, Expediente n" 2419053 solicitada por
NSO PIRES DE AIMETDA-..-...--.

registro,

PAULO
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POR III CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA pon eiitoTEc s.A. CoNTRA PAULo AFoNso PIRES DE
ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INYICTO §PRAT
CLASE O5.----*

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la registro de la
marca INVICTO SPRAY clase 05, Expediente n 241 PAULO
AFONSO PIRES DE ALMEIDA..----.-....

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ---

tos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARiÑ PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAU PARAGUAY S.A., Y CLOUDCRM
S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL CO§TA SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE
LA MARCA prx y EfiQUETA, CLI\SE 36.----------

Asunción,

VISTO: 1 5 0tl 2025

00

El expediente caratulado: BANCO ITAÚ
contra HIGOR MIGUEL COSTA sobre oposición

PARAGUAY S.A. Y CLOUDCRM S.A.

al registro de marca "PIX Y ETIQUETA'

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PIX Y
ETIqUETA', solicitada para la clase 36, en base a la solicitud y registro de las marcas PIK Y
PYX PAY 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 leyl a esta dependencia adminisrrativa, al

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

legislación marceriL ciertas resfficciones para el registro de una marca; es decir, dichas

' Articulo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su ritular el derecho al uso
exclusiv,q de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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Resolución D.A.M.L n. n 48
POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A., Y CLOUDCRM
S.A. CONTRA I{IGOR MIGUEL COSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE
LA MARCA PIX y ETIQUETA, CLASE 36.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentr 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 administrative reelizer el análisis de la solicirud 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, al cotejar las marcas solicitada PIX Y ETIQUETA y PIK - PYX PAY oponenres, se

observa a simple vista que las mismas es indefectiblemente confundible con las marcas base de las

oposiciones, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente

idéndcas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto e la confusión

directa (tomar ana rnorct Por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo

o rigen de producc id n).- - -- ---- - *- --- --- - ------ - --

Que, en razón de las similitudes sustanciales existentes entre la marca solicitada y las

marces oponentes, es posible que el público consumidor se vea inducido a error o confusión

resPecto al origen empresarial de los servicios que disdnguen. Cabe señalar que las tnAncas en

caestión tienen por objeto identi"6.car los mistnos seraicios comprendidos en la Clase 36,

tales como seroicios bancarios y otras operacionesfinancieras,lo cual incremenra el riesgo

de confusión en el mercado. En consecuencia, y atendiendo a los principios de protección

marcaria y prevención del engaño al consumidor, corresponde declarar procedentes las

oposiciones interpuestas

análisis comparativo de los signos en conficto, se advierte que entre la marca

ETIQUETA" y las marcas oponenres "PIK" y "PYX PAY'existen similirudes

üanos fonético y ortográfr.co, que determinan una pronunciación y grafía

fl'H flT 'Io [,][d §
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POR LA CUAL SE DECIIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE
ACCIONES DEDUCIDA§ POR BANCO ITAU PARAGUAY S.A.,
S.A. CONTRA HIGOR MIGUEL CO§TA SOBRE OPOSICIÓN AL

LUGAR A IITS
Y CLOUDCRM
REGISTRO DE

LA MARCA prx y ETTQUETA, CLASE 36.----------

sustancialmente semejantes. Th.les coincidencias generan une aka posibilidad de confusión y/o
asociación en el público consumidor respecto al origen empresarial de los producros o servicios

que distinguen, comprometiendo así la función esencial de la marca como identificador de

procedencia

que, tres el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que

claramente hay riesgo de confusión ye que en el caso de auros se constató la posibilidad de que la

solicitud presentada pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamenre, con

relación a las marcas presentadas y registradas con anterioridad y de manera tal que el consumidor

pueda creer que tienen un origen común.-*--- ---.--------

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 fuerza.distintiva,

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

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

asociación/confusión de marcas, la denomirtación solicitada no reúne los requisitos que la hecen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de regisrro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delel.ey n" 1.294/98 De Marcas..

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

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

tq o transcnpcidn total o parcial de signos distinti¡o idénticos o sirnilar, notonarnente

pertinente del público, que pertenece a iln tercerl, caalesquiera que sean los

a los que se aplique el signo, cuando su uso 1t regisffofuesen susceptibles de causar

(1r¿i.,r.,tq
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POR LA CUAL SE DECLIIRAN PROCEDENTE§ Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA§ POR BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A., Y CLOUDCRM
§.A. CONTRA HIGOR MIGUEL COSTA §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
LA MARCA PD( Y ETIQUETA, CLASE 36.

confasión o un riesgo de asociacitin con ese tercero, o signifique un aprouecbamiento de la notor"tedad

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

bubiese becbo conocido el sígno".----

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n." 238/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder así en derech o.--------------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RE§UELVE:

"00

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a

BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. Y CLOUDCRM S.A.
COSTA sobre oposiciones al registro de marca "PIX
Expediente n" 2420633 solicitada por HIGOR MIGUEL

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de

clase 36, Expediente n" 2420633 solicitada por H

Artlculo 3.- NOTIFfqUESE por cédula.

las acciones deducidas por
contra HIGOR MIGUEL

SUAREZ
Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL §E DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEAIjIH CONTRA WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA TUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA INERDX y ETIQUETA, CLASE O5.-_*_-

Asunción,

VISTO:

El expedienre caratulado: ANDREA BEAUTY & HEALIH
COUTINHO DA ROCHA JLINIOR sobre oposición al registro de

uiera sea la

1 5 0il 2025

contra WALFREDO

la marca INERDX Y
ETIQUETA, clase O5,y-*---

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INERDX Y
ETIQUETA solicitada para. la clase 05, en base a.la marcaINNER BEAUTY & HEALIH en la

clase 05, por lo que corresponde a este 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 e¡elizer 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' 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

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

\ne sus derechos. fuimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o in-Jirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

r}].u
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEAÍTH CONTRA VALFREDO
COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA TNERDX y ETIQUETA, CLASE O5.-*__-

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

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

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

corresponde a esta instancia 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
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 INERDX y la marca oponenre INNER BEAUTY &
HEALIH Presentan diferencias significativas desde el punto de visra gramatical y fonético, que

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

Que, enrre las marcas en pugna: INERDX (solicitada) vs. INNER BEAUTy &
HEALTH (oponente), en conjunto 1 sucesiuamente, es de releuancia la comprensitin precisa de las

diferencias fonéticas 7 conceptuale;, 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 cade término en contextos relevantes, promoviendo así

una comunicación cleruy 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.

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

mente significativa como para inducir una confusión en el público

Pág¡na} de 6



GOBIIRNOox
PARAGUAY

1 »lrsccróx NACToNAL
I r)L PROpItrI)Ar)
I I)iTEI,T,CTUAI-

Resotución D.a.M.L r,..-$-ÜL 'E T {r $
POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEATTH CONTRA WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA JUMOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA TNERDX y ETIqUETA, CII\SE o5.-*---

Q¡re, al reelizal. el estudio sobre la posible coexistencia enrre la porencial marca con la
merca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su

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 exisra una confusión entre

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 aberca. 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 gararntizú que este se ajuste a la evolución consrante 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 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.-----

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

ridas por el Tibunal silpremo es qile las marcas ban de ser analizadas con

su conjunto", y que... para la comparación de dos marces en conflicto "ocupa

Página 3 de 6
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POR LA CUAL SE DECIIIRA.iUPNOCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEATTH CONTRA WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA TUNIOR §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA INERDX y ETIQUETA, CLASEOS._**__

an lugar preferente el que propugna ana aisidn de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada marca confrontada, sín dacomplner su anidad fonétha 7
grtífca"z.---

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

visual, podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una
etiqueta que los idendfica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende,

inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improceden te.-------------

: ::

OPONENTE

i! á

SOLICIThDA

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

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

- Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. lg9.
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEATTH CONTRA WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA TI,'NIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA TNERDX y ETIQLJETA, CLASE O5.-*___

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presenre

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

artículo 2" delel-ey de marces ns L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
origindidad

Que, la marca solicimda 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 solicirada podrá coexistir pacíficamente sin

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde reyocar el Dictamen n' 425 /25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RE§UELVE:

DECLARAR improcedenre y no hacer lugar a la acción deducida por
UTY & HEALTH conrra WALFREDO COUTINHO DA ROCHA
oposición al registro de la marca INERDX Y ETIQUETA clase 05,

?/car¡os [t\
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POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE TUGAR A IIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BEAUTY & HEATIH CONTRA WALFREDO
COUTINHO DA ROCHA JUNIOR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA TNERDX y ETTQUETA, CLASE O5.___-_

Expediente n' 2440221 solicirada por §%{LFREDO COUTINHO DA ROCHA
JLTNTOR.--

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de rámites
merce INERDX Y ETIQUETA clase 05, Ex
§TALFREDO COUTINHO DA ROCHA

Artículo 3.- NOTIFfQLTESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos

de la

Por

Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR €OSAN LI.JBRIFICANTES EsPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA MOEVE y ETIQUETA, CLASE O4.----------

Asunción,
1 5 0CI 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COSAN LUBzuFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contra

DAVID GOMEZ SANCHEZ sobre oposición al registro de la marca MOEVE Y ETIqUETA,

. CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MOEVE Y
ETIQUETA solicitada pal:a la clase 04, en base a la merca MOOVE ENGINEERING
SOLUTIONS en la clase 04, por lo que coresponde a esta Dirección determinar si las marcas

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como 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, diches

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

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

ir directa o indirectamente a confi:sión o asociación entre los productos o servicios
figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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Iimitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del inrerés 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos

notar que la marca solicitada MOEVE Y ETIQUETA y la marca oponenre MOOVE
ENGINEEzuNG SOLUTIONS gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas esrán

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

Que, entre las marcas en pugna: MOEVE Y ETIqUETA (solicitada) vs. MOOVE
ENGINEEzuNG SOLUTIONS (oponente), en conjunto y sucesiuamente, es de releuancia la
comprensirín precisa de las diferencias fonéticas ! conceptilales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resahar esras

distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en conrexros

relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tento a nivel auditivo como

conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y
podrán coexistir pacíficamente en el ñrercado.---

Que, conforme a los principios doctrinarios y jurisprudenciales en mareria marcaria, las

diferencias entre los signos en cuestión resultan apreciables ranto en el plano gráfico como

tido, al efectuar el examen comparativo de marcas para determinar la eventual

de confusión, debe arenderse a la impresión de conjunto que producen los

global, y no al análisis aislado de sus elemenros consrirurivo s.-----------------
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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Que, al reeliza:, el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

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

coniunto. sin artificiales desmembraciones. de forma sucesiva y no simulránea Eel resultado que

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

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

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

dichas marces. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente enrre las mismas.

Que, también cabe señalar en el plano fonético, las denominaciones MOEVE y MOOVE

ENGINEEzuNG SOLUTIONS presenten diferencias perceptibles. Mientras que MOEVE

posee una vocalización abierta y segmentada, MOOVE se pronuncia con una vocal cerrada y

prolongada, lo que genera una entonación distinta. Asimismo, la inclusión de las expresiones

"ENGINEEzuNG SOLUTIONS" en la marca oponente introduce una estructura sonora más

extensa y compleja, reduciendo significativamentb cualquier posibilidad de confusión auditiva

entre ambas denominaciones.---------
t

Que, asimismo, cabe señalar que el análisis comparativo no se limita únicamente al plano

gramatical y fonético sino que comprende ambién el aspecto visual de los signos. En ral sentido,

se observa que tanto la marca solicitada como la marca oponente se presentan acompañadas de

permiten su clara diferenciación en el mercado, resultando por ello

y no susceptibles de confusión. En consecuencia, la oposición deviene

etiquetas
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Oponente

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

frecaenternente requeridas por el Ti,tbunal silprerno es qae las rnarcas han de ser analizadas con

arreglo a su uisidn en su conjunto", y que... p*alacomparación de dos marcas en conficto "ocupa

un lugar preferente el que ProPugna una uisitin de conjanto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada rnarca confrontada, sin dacomponer su unidad fonética 7
gruifca"z.*-

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

que las marcas en pugna pueden coé'xistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponenre

la exi

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

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 el mercado. Por lo que su coexistencia no represenra ningún
inconveniente legal.----

ndamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.
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Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente

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

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

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

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n" 650/24 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contTa DAVID GOMEZ
SANCHEZ sobre oposición al registro de la marca MOEVE y ETIQUETA, clase 04,

' 2353323 solicitada por DAVID GOMEZ SANCHEZ.-f

la prosecución de trámires de la solicitud de registro de la
A, clase 04,. Expedienre no 2353323 solicitada por DAVID
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y.NO SE

ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN
CONTRA DAYID GOMEZ §ANCHEZ §OBRE
MARCA MOEVE Y ETIQUETA, CLI\SE

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ALA
s.A.

DE LA

de Asuntos Marcarios Litigiosos
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ECCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A.
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MARCA MOEVE y ETIqUETA, CLASE Ot.----------

Asunción, 15 0tT 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contra

DAVID GOMEZ SANCHEZ sobre oposición al registro de la marca MOEVE Y ETIQUETA,

clase 01, f:-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MOEVE Y

ETIQUETA solicitada pera la clase 01, en base a la marca MOOVE ENGINEEzuNG

SOLUTIONS en la clase 04, 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 enehztr 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 regulatori4

velando siempre por el interé, g..r.r"i.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de l¿ I*y r" L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

' Artiyúó-G-El,registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su dtular el derecho al uso
y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

quien lesione 
\us 

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda lnducir directa o indirectamente a confusión o asociación enffe los productos o servicios
sea la cl¿se {n que figuren, siempre que rengan relación enre ellos.

f5t
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

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

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

corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y [a

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para e[ regisrro 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 MOEVE Y ETIQUETA y la marca oponenre MOOVE

ENGINEEzuNG SOLUTIONS gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas esrán

expresadas de diferentes meneras,lo que hacen una marcada diferencia entre les mismas.------------

Que, entre las marcas en pugne: MOEVE Y ETIQUETA (solicitada) vs. MOOVE
ENGINEEzuNG SOLUTIONS (oponente), en conjunto 1t sucesiuamente, es de releuancia la
comprensión precisa de las díferencias fonéticas )/ concePtaales, lo que es esencial para evirar

malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resalr¿r esras

distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en conrexros

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 disdnguibles y

podrán coexistir pacíficamente en el mercado.---

Que, conforme a los principios docrinarios y jurisprudenciales en mareria marcaria, Ias

diferencias signos en cue-§tión resultan apreciables ranro en el plano gráfico como

al efecruar el examen comparativo de marcas para determinar la eventual

fusión, debe atenderse a la impresión de conjunto que producen los

y no al análisis aislado de sus elemenros constitutivo s.-----------------

de riesgo de

su aDreclaclon
I
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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MARCA MOEVE y ETIQUETA, CLI\SE Ot.----------

Q'e, al reelizar 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

arroje Ia 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 exisrenre enrre las mismas.

Que, también cabe señalar en el plano fonético, las denominaciones MOEVE y MOOVE
ENGINEEzuNG SOLUTIONS presentan diferencias perceptibles. Mientras que MOEVE

Posee una vocalización abierta y segmentada, MOOVE se pronuncia con una vocal cerrada y

prolongada, lo que genera una entonación distinta. Asimismo, la inclusión de las expresiones

"ENGINEEzuNG SOLUTIONS" en la marca oponente introduce una estructura sonora más

extensa y compleja, reduciendo sigr,if,cadvamente cualquier posibilidad de confusión auditiva

entre ambas denominaciones.---------

Que, asimismo, cabe señalar que el análisis comparetivo no se limita únicamente al plano

gramatical y fonético sino que comprende también el aspecto visual de los signos. En tal senrido,

se observa q marca solicitada como la marca oponente se presentan acompañadas de

etiquetas miten su clara diferenciación en el mercado, resultando por ello

susceptibles de confusión. En consecuencia, la oposición deviene

Págne3 de 6
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ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LI.JBRIFICANTES EsPECIALIDADES S.A.
CONTRA DAYID GOMEZ SANCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
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Oponente

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

frecaentemente requeidas por el Tribanal sil?ren'to es qile las marcas han de ser analizadas con

arreglo a su aisitin en sa conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto 'bcupa

an lugar prrtrente el que propugna ,4na uisidn de conjantl sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada rnarca confrontada, sin descomponer sil unidad fonética y
gruíf.ca"z.---

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

que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamenre, la marca solicirada ylemarcaoponenre

incluya otros elementos capaces de iñtegrar un conjunto.

en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no

de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún

Solicitada

entos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Pág¡na4de 6



GOBIIRNOoTT i DrRrccróN NAcroN".ll.

PARAGUAY i'.ífiil?i,?lili'

POR LA CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR COSAN LUBRIFICANTES EsPECIALIDADES s.A.
CONTRA DAVID GOMEZ SANCHEZ SoBRE opoSICIÓN AL REGISTRo DE LA
MARCA MOE\rE y ETIQUETA, CLA§E Ot.-____-____

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

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

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

artículo 2" dela Ley de marces ns 7.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n" 651/24 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI,JNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
COSAN LUBRIFICANTES ESPECIALIDADES S.A. contTa DAVID GOMEZ
SANCHEZ sobre oposición al registro de la marca MOEVE Y ETIQUET'A, clase 01,
Expedi_e_nte n' 2353334solicitada por DAWD GOMEZ SANCHEZ

la prosecución de trámires de la solicirud de registro de la
ETIQUETA, clase 01, Expediente n" 2353334 solicitada por DAVID
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Artlculo 3.- NOffffqUESE por cédula.

ALVARENGA

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YI.JNES FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
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Asunción, 
1 lj oil il|Jti

YISTO:

El expediente caratulado: SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES conrra IMRAN
MOHAMMED YLINES EAZLANI sobre oposición al registro de marca "ZIMAYA Y
ETIQUETA' clase 03, y;---------

.CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contre la solicitud de registro de la marca ZIMAYA Y
ETIQUETA, solicitada parele clase 03, sobre la base de la solicitud de la marca ZIMAYA clase

03, por lo que corresponde dererminar si las marcas son o no confundibles.--------------

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

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de Ia 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".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede ¿ su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los-órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR LII CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHOM §AAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNES..EAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
LA MARCA *ZIMAYA y ETIQUETP CLASEO3.----

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 este instancia administrative retkzer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si Ia misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 03 y
los antecedentes obrantes en eutos y de la documentación acompañada, surge que la

denomirración solicitade "ZIM,IIYA Y ETIQUETA" corresponde al perfume de origen árabe,

desarrollada por Imran Mohammed Yunus Fazlani, y se encuentra regisrada en la clase 03, que

abarce, productos de perfumería, cosmética, aceites esenciales y preparaciones de

tocador------

Que, si bien obra en autos la oposición interpuesta por el señor por SEIDHOM SAAD

SEIDHOM MORKES quien invoca derecho de prioridad en la presentación de la denominación

"ZIMAYR'en nuestro país, corresponde señalar que la mera prelación temporal en la solicitud de

registro no resulta suficiente cuando se encuentra en juego la protección de una marca notoria

reconocida a nivel internacion al.-- - - - ---

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

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

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

ia a productos de perfumería de procedencia extranjera, distinguiéndose

, calidad y prestigio en el mercado internacionel*------

eleu;ú,-ry\

;(ame,',t. 
por su
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Resolución Dá.M.L n. " 152
POR I.,A CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNES EAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
LA MARCA'ZIMAYA y ETIQUETA' CLA§E O3.--------

Que, la envergadura empresarial, así como los reconocimientos obtenidos en su

trayectoria, constituyen elementos que acreditan de manera suficiente su notoriedad marcaria,

circunsrancia que confiere a su tituler una protección especial y reforzada conforme a lo
dispuesro por la normativa nacional e internacional aplicable en mareria de propiedad

Que, corresponde también mencionar que la denominación "ZIMAYA YETIQUETIt'',

goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo

disdntivo notoriamente conocido, conforme el erthulo 6 bis del Conuenio de Pans para la
Proteccirin de la Propiedad Industnal, el cual establece que los paísa de la Unitín se obligan a

recbazar o inualidar el re§stro, y a probibir el uso, de ant rnAlcA que constituya ana reproduccirín,

irnitación o traduccitín susceptible de crear confusidn con anlt rnarca notoriamente conocida en su

territonz, aun cuando dicha rnarca no esté registrada.------------

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice;"Las llamadas marcas notonas.../...

Pueden ser defendidas exitosamentefuera del ?aís en que están registradas (exce?citin al ?rinci?io de

terntorialidad) ! con resPecto a'productos o seraicios no protegr.dos plr sr¿ registro y con los cuales no

baya relacitin (excEcitín al pnncipio de apecialdad).' *--*---

Que, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las

marcasnotorias,diciendo:,,Lasllamadasmarcasnotorias,.'l,.@
exitosaruente fuera del ?aís en que están registradas (exce?ción al ?nnci?io de teritonalidad) y con

icios no protegidos Por sa registro 7 con los cuales no baya relacídn

apecialidad)". Expresa además "la presentación de uarios registros

E MARCAS" - Carmelo Módica. A¡andura 8dit.,2007 - Pag. 793.

respecto a productos o seruicios

ft*rrp7{í ot p}»qp," de espe

/\

ffiH

ECHO PARA( UAYO D

ffi
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Resoh¡eión D.A.M.L n.' 3152
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHOM §AAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNE§ EAZLITNI SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE
LA MARCA *ZIMAYA y ETIQUETT CLASE O3.-----

extranjeros en respaldo de los derecbos de una marcA no deja de tener üalor, piles los mismos

demuestran la existencia preuia y la dtfasión del signo, lo que bace casi íneuitable que el tercero que

solicitd $a marca o la registró en el país lo baya becbo en forma consciente de que se trataba de un

signo que Pertenecía A otro, con lo que quedana incurso en la probibicitin del Art. 2 inc. i.../...

basando su pretensión en el hecbo del apoderarroiento de un signo ajeno, con la noala fe
co ncomitante." - - - --- - -------

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una t anca nornpe el prtncipio
de tetitorialidad. Para otorgar la calificación de notoria a une marca se deben conjugar tres

elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicirario

Que, en consecuencia, aun cuando la marca oponente se haya presentado previamente en

el territorio nacional, lo cierto es que el carácter notorio de la marca "ZIMAYX, con trayectoria

centenaria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una protección preferente. En este

senddo, la notoriedad y el prestigio alcanzados por la denominación deben prevalecer sobre la

mera prelación registral, a fin de salvaguardar la verdadera función de la marca, que consisre en

garantizer la identificación cierta de los productos con su aurénrico origen empresarial y evitar

toda firrma de confusión en el público consumidor

Que, 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

.\r\'Y ETIQUET?t'' para producros de la clase 03, en resguardo de los principiosmarca

legl aplicables y

bsición planteada

\

la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas, la

iene improcedente.----
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Resolución D.A.M.L n. " 001i52
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YI.JNES FAZLANI SoBRE oPo§ICIÓN AL REGISTRo DE
LA MARCA "ZIMAYA y ETIQUETIf' CLI\SE O3.--------

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

Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibirivas de

registro estipuladas en la Ley 1.294/95 y reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n." 277 /25, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

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

RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES conrra IMRAN MOHAMMED YLTNES

FAZLANI sobre oposición al registro de marca "ZIMAYA Y ETIQUETIt'' clase 03,

Expediente no 2449065 solicitada por IMRAN MOHAMMED YUNES
FAZLANI.-

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de la

"ZIMAYL Y ETIQUETi{' clase 03, Expedienre no

M OHAMM ED YTINES FAZLANI. -

Artlculo 3.- NOTIFÍQÚÉSE por cédula. --

solicitud

3fi Directora

la marca

IMRAN

Asuntos Marcarios Litigiosos

Página 5 de 5



GOIIIERNO»sr.
PARAGUAY

I »tnrCCtÓN IrrtCIoN¡tL
I Dli pRoPIt,t)..\n
I ¡xrnl,Ecrual

Resolución D.A.M.L n.' ffi ffi 155
POR LA CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YI.'NUS FAZLI\NI CONTRA SEIDHOM
SAAD SEIDHOM MORKE§ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\ MARCA
"ztIMAY/f CLASE O3.-*---

Asunción, ,|60[l 
2025

YISTO:

expediente caratulado: IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI contra

SAAD SEIDHOM MORKES sobre oposición al registro de marca "ZI}y'rAY,X'

clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca ZIMLYA,
solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca extranjera ZIMAYA clase 03, por lo que

corresponde 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 enelizx la oposición *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 inrerés 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 maLrce; es decir, dichas

I A¡tículo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su dtular el derecho al uso

e y a ejercer ante los órganos jurisdicciondes las ¿cciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al regisrro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

EI

SEIDHOM

á quien lesi

\ra 
sea la clase
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ACCIÓN
DEDUCIDA poR IuneN MoHAMMED YUNUS
sAAD SEIDHoM MoRKES soBRE oposlclótr¡
.ZMAYA'CLASE O3.___-*

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

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

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, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el

expediente, es posible apreciar que las mismas, ZIMAYA (marca solicitada) y ZIMAYA (marca

extranjera oponente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el ¿specro

visual, fonético e ideológico. Bast¿ visualizarlas o pronunciarlas de seguido para verificar que son

iguales. ---------:-------

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en en su pais de

origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 03 productos muy relacionados

con Ia registrada en el exranjero; esta circunstanc ia. agravala 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 idea-s, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse

sobre la oposición planteada, ¡ en primer término surge que la denominación solicirada, y del

análisis reelizado, se observa que la denominaci ón "ZIMAYN', objeto de la solicitud en estudio

dentro 03, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre,

desarrollada por Imran Mohammed Yunus Fazlani, que abarca

a, cosmétic4 aceites esenciales y preparaciones y está vinculada

iratos Arabes Unidos, región reconocida por su tradición en la creación

FAZLANI CONTRA SEIDHOM
AL REGISTRO DE LA MARCA
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ResoluciónD.A.M.L*'--_,ü-Ltr I 5 5
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM
§AAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
*ZIMAYA' CLASE O3._----

de fragancias orientales y exóticas. Los productos bajo la denominación ZIMAYA 
-como

"Tiramisú Caramel", "Fatima Pink" o "Brave Heart"- se caracterizen por sus combinaciones

aromáticas intensas y duraderas, dirigidas tanto e hombres como a mujeres.---

Que, la marca "ZÍMrAYK, goza de un reconocimiento generalizado en el mercado

internacional, constituyendo un signo discintivo notoriamente conocido, conforme al artículo 6
b¡s del Conuenio de Parts para la Proteccirin de la Propiedad Indastrial, el cual establece que los

países de la Unitín se obligan a recbazar o inualidar el registro, y a probibir el uso, de ilna marca

que constituya una reproduccidn, imitacitin o traducción sasceptible de crear confusidn cln una

marca nltzrianxente conocida en str. territznz, afin cuando d¡cba nTarca no esté

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo

Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice"Las llamadas rnarcAs notorias.../...

terntonalidad) I czn resPectl a Productls o seruicios no protegidos por sa registro y con los cuales no

baya relación Qrcepcidn al principio de especialidad.).' ---------

Que, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las

marcas notorias, diciendo: "Las llamadas rnarcas notorias ...1... pue¿en ser ¿efen¿¡¿as

exitosamentefuera del ?aís en que están registradas (exce?citín al?nnci?io de territoialidad) y con

res?ecto a productos o seruicios no protegidos Plr sa registro y con los cuales no baya relacitín

(excepcidn al pnncipio de esPecialidad)" . Expresa además " la presentacidn de uarios registros

extranjeros en respaldo de los derechos de una rnArca no deja de tener ualor, paes los mismos

demuestran la existencia preuia y la difusidn del signo, lo que hace casi ineaitable que el tercero que

UAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. A¡andura Edit.,2}07 -Pag.l93.
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Resolución D.A.M.L n. " rr53
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZIIINI CONTRA SEIDHOM
SAAD SEIDHOM MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
*ZIMAYA' CLASE O3.*-*_-

solicitd esa rnarca o la registró en el país lo hay becbo en forma consciente de que se trataba de un

signo que pertenecía A otro, con lo que quedana incurso en la prohibicitín del Art. 2 inc. i.../...

basando sa pretensi(in en el becbo del

co ncolnl tante.t' --- - --- -------

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

territorialidad. Para otorgar la calificación de notoria a una merca 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 m¿rca solicitada "ZIMAYN reproduce de manera

idéntica un signo notoriamente conocido a nivel inrernacional, cuya ritularidad se vincula a los

Emiratos A¡abes Unidos. La protección de los signos nororiamente conocidos constituye un
principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la

lealtad comercial y evitar prácticas que perjudiquen los inrereses legítimos de los titulares de

marcas reconocidas. En consecuenci4 y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al

artículo 2, inciso g), de la Ley n} 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera

procedente la solicitud de registro de la marca "ZIM.LY.X para producros de la clase 03, en

resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzadeque asiste a las marcas

notoriamente conocidas

Que, por último la notoriedad del signo "ZIMLYN'implica que, aún sin registro previo

en nuestro país, su protección se activa por el solo hecho de ser conocido por el público
pertinente y de gozar de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmediato. En este

registro solicitado implicaría habilitar un uso que podría generar confusión

irlo a error sobre la existencia de un vínculo económico o empresarial

permitir el aprovechamienro indebido del prestigio ejeno.----------

ádmitii
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Resolución D.A.M.L n. o I
! 55

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM
§AAD SEIDHOM MORKE§ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
* ZIMAY N' CLASE O 3.- - _ _. _

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las

prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sosrenido, exisren

impedirnentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como

mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del

art 2' inc. i) de la Ley n" 1.294/98 de Marcas que preceptut: " los signos que se bubiesen solicitado o

registrado por,quien no tuuiese legítiruo interés o por quien conocía o debiera conlcer que el signo

Pertenecía a iln tercero 
)'.--------------

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n.' 278/25 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
IMRAN MOHAMMED YLTNUS EAZLANI conrra SEIDHOM SAAD SEIDHOM
MORKES sobre oposición al registro de marca "ZIMAYX clase 03, Expediente n"
2442877 solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHOM MORKES--

RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ZIMAYR' clase 03,

." 2442877; solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHOM
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ResoruciónD.a.M.L"."_S$l i 5 3
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCTÓN
DEDUCIDA POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SEIDHOM
§AAD SEIDHoM MoRKES SoBRE oposlclÓN AL
'ZIMAYff CLIISE O3.**-__

Artículo 3.- NOffffqUESE por cédula. --

Marcarios Litigiosos
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ResoluciónD.A.M.L*"-$[ffi-i i 5 lr
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ZHEIIANG U§HAS CO§METIC§ TID. CONTRA ALI ALLAOU
GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAS BY USHAS,
CLASE O3.-**--

Asunción' 
1o otl 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ZHEJIANG USHAS COSMETICS LID. contra ALI
ALLAOU GARCÍA sobre oposición al registro de marca "SAS BY USHAS" clase 03,

y;--**--'--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca *SAS BY

USHAS", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca SAS en la clase 03, por lo que

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

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

momento de eneJizr 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 generd.

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

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

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

tArtículo . S registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusi 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 cualquiercon

ir directa o indirectamente a confi.¡sión o asociación entre los productos o servicios

figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTT Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ZHETANG USHAS COSMETICS LTD. CONTRA ALI ALLAOU
GARCIA §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA §A§ BY USHA§,
CLASE O3.-*---

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa 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

marce previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo ....rrio entre la denominación solicitada "SAS BY USHAS" se

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

oposición SAS se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamenre

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual, o que puede llevar tanto a la confusión

directa (tomar unA rnarca por otra) como a la indirecca (considerar que ambas tienen un mismo

o rige n de p rodaaidn).- -- *- ----

Que, la marca solicitada SAS y SAS BY USHAS oponente, presentan notorias semejanzas

que pueden generar una fuerte vinculación en la percepción del consumidor. En primer lugar,

conlparten el elemento disdntivo "SAS", que constituye el componente principal y dominante de

ambas denominaciones, lo que les otorge una evidente similitud fonética, grifrcay conceptual.

Asimismo, ambas marcas se destinan a productos del mismo rubro, relacionados con el cuidado

personal y el maquillaje, lo que refuerza su conexión en el mercado. En consecuencia, las

denominaciones comparten una raíz común, una misma clase de productos y una estrategia

comercial asociada, lo cual genere una clara vinculación mtrcxiey conceptual entre amb¿s.-----

QJr., .tt razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el

.sumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas,

os tener presente que las rnancas en cuestión tienen porfi.nalidad distingair
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DEDUCIDA POR ZHEJTANG _TJSHAS COSMETICS I.;ID. CONTRA ALr ALLAOU
GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAS BY USHAS,
CLASE 03.---

los ruismos pruductos de la clase O3 (cosnéticos entre otros),lo que nos da la pauta que la

oposición sea declarada procedent e.- ------- --- - --

Que, además el oponente SAS BY USHAS ya es una marca registrada en nuestro país con

Registro n"/572.O96 en la clases 03, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que

refuerzesu posición en la oposición contra la solicitud de SAS.----

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 meÍca. ------

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 esripulada en el inciso "i"
del artículo 2 delaley no L.294/98 De Marcas.-

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

prohibiciones establecidas en el Arr. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: ".A/o podrá

registrarse cornl tnArcas los signos qile constitillan una reproduccitín imitación, traduccitin,

transliteracitin o transcripcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notonamente

conocido en el sector Pettinente del público, qae Pertenece A un tercerl, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se aplique el sígno, cuando su uso 7 registrofuesen silsceptibles de caasar

ión de su fuerza distintiua, cualqaiera sea la nTanerA o ntedio por el cual se

el signo".--
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PoR LA CUAL sE DECI,aRA PRoC;;;;ilP, J""i"§,*,n..,o*
DEDUCIDA POR ZHEIIANG USHAS COSMETICS rID. CONTRA ALI ALLAOU
GARCIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA SA§ BY USHAS,
CLASE 03..

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/)8 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n.1L8L/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
II\ DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
ZHEJIANG USHAS COSMETICS LTD. conrra ALI ALLAOU GARCIA sobre

oposición al registro de marca "SAS" clase 03, Expediente n' 2431528 solicitada por ALI

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de regist clase 03,

Expediente n" 2431528 solicitada por ALI ALLAOU

Artlculo 3.- NOTIFfQLJESE por cédula. --

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A IIIS
ACCIONE§ DEDUCIDAS POR THE IITIIN AMERICA TRADEMARK
CORPORAflON Y IITBORAIORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.
CONTRA APOTEX TECHNOLOGIE§ INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
LA MARCA *GLAUCOTEX' CLASE O5.-_-*.

Asunción,

VISTO:
1 6 ücl 2025

El expediente cararulado: THE rarlN AMEzucA TRADEMARK
CORPORAIION Y LABORAIOzuO DE PRoDUCToS Érlcos C.E.I.S.A. contfa

APOTEX TECHNOLOGIES INC sobre oposiciones al registro de marca "GLAUCOTEX"
clase 05, y;-*------ ----.------------

.cbusrorRANDo:

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

"GLAUCOTEX", solicitada para la clase 05, en base a las marcas GALUCOTENSIL Y
GLAUSOLET en la clase 05 respectivamente, por lo que corresponde a esra Dirección

determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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

velando siempre por el interés general.

de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su tirular el derecho al uso

quien lesione

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

que pueda i ucir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
sea Ia clase ue figuren, sien-'pre que teng¿n relación entre ellos.

,Articu{dT51l

exch,rlivo de la misrri
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POR LA CUAL SE DECLIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
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CON,TRA APOTTX TECHNOLOGIES INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRo DE
LA MARCA *GLAUCOTEX" CiESE O'.-_-**-

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n' 1.2)4/98,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

Iimitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrren pare.

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 edministrative reelizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.--

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

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

oposiciones GALUCOTENSIL Y GLAUSOLET, se percibe que entre las mismas exisren

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 merca- ------

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

plato lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en

. La rebeldía en este conrexto 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 pane oponente y evidencia
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POR LA CUAL SE DECLITRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LIITIN AMERICA TRADEMARK
CORPORATION Y IIIBORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.§.A.
CONTRA APOTEX TECHNOLOGIES INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
LA MARCA'GLAUCOTEX" CLASE 05._-__-..

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.----

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

validez a los argumentos de l* opon.rrte, sino que también refuerzalafekede 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' 1.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establecet "No podrá

registrarse corno rnarcas los signos que cznstita)an unt reproduccirín imhacitin, tradarcidn,

transliteracitin o transcipción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnente

conocido en el ¡ector Pe/tinente del públtco, qrue Peftenece a un iercrro, cualetquiera que sean los

a los que se aplique el signo, cuando su uso 1t registrofuesen suJceptibles de causar

de asociacirin con ese tercero, o signtfque un aprouecbamiento de la notonedad

o la dilucifo de su fuerza distintiua, caalquiera sea la manerA o medio por el cual se

conocido e\signo".---

productos.

0ilnnt
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Resolución,

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK
CORPORANON Y LABORATORIb DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.
CONTRA APOTEX TECHNOLOGIES INC soBRE oposICIÓN AL REGISTRo DE
LA MARCA'GLAUCOTEX' CLASE O5.--__-

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 prohibirivas de registro

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

corresponde confirmar el Dictamen n." 435/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

las oposiciones deducidas por corresponder así en derech o.--------------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
THE LAIIN AMERICA.TRADEMARK CORPORAIION Y IABORAIORIO
DE PRODUCTOS ETTCOS C.E.I.S.A. CONtTA APOTEX TECHNOLOGIES INC
sobre oposiciones al registro de marca "GLAUCOTEX" clase 05, Expediente n" t242950
solicitada por APOTEX TECHNOLOGIES INC.--------- ---------/1-:>\------------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro "GLA clase

05, Expedienrcn" 1242950 solicitada poTAPOTFX

Artlculo3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

¿¿-,...-

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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DEDUCIDA POR E-BERK DTVISION INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA YONGYONG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\
MARCA 'IBEK y ETIQUETA" CLASE O9.-----

Asunción, 1 6 OCI 2025

VISTO:

El expediente caratulado: E-BERK DIVISION INFORMAIICA SOCIEDAD
ANONIMA contra YONGYONG CHEN sobre oposición al registro de marca "IBEK Y
ETIQUETH' clase 05, y.r-*-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de regisrro de la marca 'IBEK",
solicitada para la clase 09, en base a la merca E-BERK DIGITAL en la clase 38, respectivamenre,

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

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

momento de enilizx 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 genera!.

Que, tal como lo expresa el Art. L 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 marce; es decir, dichas

t Artículo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclrrsi 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 cualquiercont

r ürecu o indirectamente a confusión o asocieción entre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengan relación enre ellos.qt\ra sea la clase

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative 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

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

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

E-BERK DIGITAL, 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 fuerza.distinriva,

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

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

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

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

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirruó los 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

por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
(eSados
---\-------
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POR LA CUAL §E DECLITRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR E-BERK DIYISION INFORMAflCA SOCIEDAD ANONIMA
CONTRA YONGYONG CHEN §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA *IBEK Y ETIqUETT CLASE 09.-

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

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

solicitada para su registro.---

Que, por las semejanzes mencionadas, esta Dirección considera que exisrirá el riesgo de

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibidva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delal,ey n" 1.294/98 De Márcas.-

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

Que, en tal contexto queda cqmprobado 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 coruo nlarcas los signos que constitayan anA reproduccitin imitacirín, tradaccirín,

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

conocido en el sector Pertinente del públko, qile Pertenece A un tercero, cualesquiera qae sean los

produaos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 1 registrofuesen sil.sceptibles de causar

confasidn o an nesgo de asociacidn con ese tercero, o signzf.que an aprouecbamiento de la notonedad

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

bubiese becbo conocido el signo".---

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

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

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

00
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corresponde confirmar el Dictamen n." 325/25, 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:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
E-BERK DIWSION INFORMAIICA SOCIEDAD ANONIMA conrra
YONGYONG CHEN,sobre oposición al registro de marca "IBEKYETIQUET,{'clase
09, Expediente no 2227|51solicirada por YONGYONG CHEN -z*-.<----

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de latn QUETA'
clase 09, Expediente n' 222715L solicitada por YON

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUAREZ

,, Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL rIDA. CONTRA INVERSIONES
AGRICOLAS SOCIEDAD ANONTMA (r.A.S.A.) §OBRE OpOSrCrÓN AL REGr§TRO
DE LA MARCA *TORNADO'CII\SE O5.___-*

Asunción,

1 6 0cl 2025
VISTO:

El expediente caratulado: KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. conrra INVERSIONES

AGzuCOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) sobre oposición al registro de m¿rca

CONSIDERANDO:

Qu., se

"TORNADO",

respectivamente,

promueven oposiciones conrra le solicitud de registro de la marca

solicitada pera la ciase 05, en base a la marca THORNADO en la clase 03

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

ducir directa o indirectamente a conftxión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siern¡re que tengan relación enrre ellos.

conftrndibles

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

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

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatori4

velando siempre por el interés general.

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

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

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

t Artítulo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo §T, 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 cualquiercontra
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran pare

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

oposición THORNADO, se percibe que entre l¿s 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, requisitbs 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 forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la

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

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

egados por la parte contraria, tal como lo dispone la normariva

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

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

soliciteda 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 dela. 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.---

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

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

registrarse c0rn0 rnarcas los signos qile cznstitqtan una reprodaccirín imitacirín, traduccidn,

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

conocido en el sector Pertinente del público, que Pertenece a un tercerl, cualesquiera qae sean los

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

confusión o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signtf.qae un aprouecbamiento de la notoriedad

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

hubiese becbo conocido el signo".---

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

ron cons

en

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

la\Ley n" L.294/)8 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA
AGRrcoLAs socrEDAD ANoNTMA (r.a.s.A.) soBRE oposrcróN

ANONTMA (r.A.S.A.).--

Artlculo 3.- NOffffqUE§E por cédula.

A LA ACCIÓN
INYERSIONES
AL REGISTRO

DE LA MARCA *TORNADO" CLASE O5.*-___.--

corresponde confirmar el Dictamen n." L97/24, de laJefatura de la Tbrcera Sala y hacer lugar a la

oposicióndeducidaPorcorresPonderasíenderecho..

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
KELLDzuN INDUSTRIAL trDA. conrra INVERSIONES AGzucoLAS
SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A.) sobre oposición al registro de marca
"TORNADO" clase 05, Expediente n" 2306101 solicitada por INVERSIONES
AGRTCOLAS SOCTEDAD ANONTMA (r.A.S.A.) .----------------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ttt
ctase

05, Expediente no 230610L solicitada por INVERSIO EDAD

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos

COLAS

Pá,g¡na4de 4
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Resorución no0 Ü '! '¡ 5 8
POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
oPosICIÓN A LA MARCA DoKy, clase, 3l expediente No 2377316 en la
oposición No 23105685, INTERFUEST¿. pOR VELTOMAR S.A.--------

Asunción, 1V 0cT 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca DOKY, clase, 31 expediente No 2377316 en
la oposición No 23105685,INTERPUESTA pOR VELTOMAR S.A.--------

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C., se operará la Caducidad de Ia Instancia en toda clase de juicio,
cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-----

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la la oposición N"
23105685, deducida contra la marca DOKY, c No 2377316,

A.A.H.S.A.).solicitada por MOLINO ASUNCENO ALBERTO H

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----

SUÁREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos

il:'{ r :.,' ,
\t: :.i -' .-.: ri

,,:r. Dirección
j-r ' -t /r

1..'.r,lr,-,.'il:-.i'



GOIIIERNO»u l

PARAGUAY ]

DIR!CCI0Ii ¡-AC IUf,lAL
DE PROPIEDAI)
I''§T[L[,(]TUÁL

ResoruciónD.A.M.LN. 0 Ü I 1 5 $
POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PROCTOGEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N"
18t5355 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018, SOLTCTTADA pOR
LABORATORIO MAVER S.A..----.

Asunción,

VISTO:

21ürr 2025

El pedido de caducidad de instancia presentado en fecha 31 de julio de 2025 por el

representante convencional de la firma LABORATORIO MAVER S.A.-----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de octubre de 2018 la firma VICENTE SCAVONE & CIA.
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. presenta oposición contra la solicitud de registro y,

en fecha 11 de marzo de 2019 se providencia "Téngase por iniciada la oposición y córuase

traslado". En fecha 11 de agosto de 2020 se contesta traslado de oposición,

consecuentemente en fecha 31 de julio de 2025 el representante convencional de la firma

LABORATORIO MAVER S.A. solicita caducidad de instancia administratiya.------------------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley n" 1.2)4/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos

litigiosos se producirá de pleno derecbo la caducidad de la instancia adminis*atiua, si no se

babierc efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis mescs de la illtima
actuación". -----------------

En ese sentido, debemos recordar que elArtículo 136 de la Ley 1.294/98 de Marcas

dispone: "Las disposiciones de los cridigos defondo.yforma en materia ciuil .y penal se aplicarán

en forma silpletoria'l y el artículo L37' de la Constitución Nacional, conocer y decidir en

cuestiones marcarias, ante la ausencia de reglamentaciones en la ley especial aplicable, ha sido

facultad legítirna y alavez deber de la Administración, derivada de la mismareconoci

C

Art. 176 del C.P.C menciona: "Improcadencia: No se produurá la

o los procesos estuuieren pendtentes de alguna resolucidn y la demora en

itución Naci

Que, además

ucidfol: inc. c)
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA DE OPOSICIÓN EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA *PROCTOGEL", CLASE 05, EXPEDIENTE N'
1855355 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018, SOLTCTTADA pOR

LABORATORIO MAVER SA..-----

dictarla fuere imputable al juez o tribunal". Que, en este sentido, ¡esulta evidente que el

expediente no puede caducar, teniendo en cuenta que no se cumple el plazn legal establecido

para la caducidad de instancia, habida cuenta que; el expediente contaba con una toma de

intervención pendiente y, recién en fecha 30 de mayo de 2024 la Dirección de Marcas se

expide al respecto.--

Que, conforme al detalle del sistema informático y, teniendo el expediente a la vista,

notamos que en fecha 11 de agosto de 2020 el representante legal de la firma

LABORATORIO MAVERS.A. contesta traslado de oposición

Que, conforme a lo manifestado precedentemente notamos que; el solicitante al

contestar el traslado de oposición, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley

n" 1.294/98, ya que dicha actuación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es

considerada como un acto de impulso procesal váLido.-------

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, no corresponde declarar la caducidad

de instancia por corresponder asitn derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- NO HACER LUGAR al pedido idad de la instancia de

oposición N" 1885f41 deducida contra registro de marca

10 de julio de 2018,'PROCTOGEL", Clase 05, Expediente No

solicitada por LABORATORIO MAVE

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE por

ALV UÁREZ
Directora

suntos Marcarios Litigiosos

Página2 de 2
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POR LA CUAL §E DECLARA PROCEDENTE
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE

._0o- 160
Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
TIDA. CONTRA TECNOMYL S.A.

Il\ MARCA "TSTINAMI" CIITSE

. Asunción,

VISTO:

05.--.-**-*-

2 1 üCi 2025

El expediente caratulado: KELLDRIN INDUSTRIAL IIDA. contre TECNOMYL

S.A. sobre oposición al registro de marca "TSLII{AMI" clase 05,yi-------

CONSIDERANDO:

Que, se promuevpn oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TSLAIAMI",
solicitada para la clase 05, en base a la marca TSL/NAMI en la clase 05 respectivamente, por lo

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

Que, en uso de les etribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa .l 4t . 1 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 restricciones para el registro de una mercat es decir, dichas

t Ar¡:iculo 15".- El regisro de una merca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso

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

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

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

otro signo que pr

cualquiera sea la c

Página I de 4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE

160
Y SE HACE LUGAR A LI\ ACCIÓN
TTDA. CONTRA TECNOMYL S.A.

UT MARCA *TSUNAMI' CLASE

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative ¡eelizr- el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la mism¿ se encuadra denro de las restricciones para el registro de una

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TS(INAMI" se

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

oposición TSUNAMI, 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 tento esta Dirección considera que la marca

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

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una m^rca.. -*--

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

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

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

de deiensa en tiempo y forma, el solicitente no desvirtuó los argumentos planteados en Ia

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

{chos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normariva

\--.-
\

Págíne?de4
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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 refuerzala falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.-----

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

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los 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

resolver el presente expediente con base en

a lo 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 Mercas que esrablece:"No podrá

registrarse corno rnarcas los signos que constitultan ana reproducción imitacirín, traduccirin,

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

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

produaos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su r¿so y regrstrlfuesen sasceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asocíacitin cln ese tercerz, o signtf.que un aprouecbarui€ntl de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo"

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

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

ladas en Ley n' L294D8 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

Página3 de4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE TIACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAI, rIDA. CONTRA TECNOMYL S.A.
SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'TSUNAMI" CLA§E
05.------

corresponde confirmar el Dictamen n! 194/2024, delaJef*ura de la Tercera Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

Artícalo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la

Expediente n" 2353439solicitada por TECNOMYL S.A. -

Artlculo 3.- NOTIFfqUESE por cédul 
^.-----i-

Artículo l.- DECII\RAR procedente y
KELLDzuN INDUSTRIAL ITDA. conrra
registro de marca "TSLTI{AMI" clase 05,

hacer lugar a la acción deducida por
TECNOMYL S.A. sobre oposición al

Expedienre n" 2353439 solicitada por

" clase 05,

tos Marcarios Litigiosos

AL'

Pág¡na 4de 4
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:?:Y::::::::T1y-:t'r::_:_:1*:1_t::_:*:T*_'Ti:
21 0[i 2025Asunción,

VISTO:

El expediente caratulado: ESSENCIAL EXPORT S.A. contra MOHAMAD BALAN
sobre oposición al registro de marca "TITTO Y EXQUETIt'' clase 25,yr------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro d.e Ia marca *TITTO Y

ETIQUETA', solicitada pau:a la. clar;e 25', en base a la marca TOTTO en la clase 25

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

confundibles........---....*_*_T:_

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por lr l.y'" esta dependencia administrativa, al

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

el signo no se encuentre innierso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatori6

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. l.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 maLrcaLria, ciertas restricciones para el registro de una marca es decir, dichas

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

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

que pueda

see la clase

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

figuren, siempre que tengen relación enrre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT S.A. CONTRA MOHAMAD BALAN
SOBRE OPOSICIÓN AL REGIST.RO PE LA MARCA *TITTO Y ETIQUETK CLASE

Iimitaciones a la hora de considerar Ia .viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

Que, en ese orden de ideas, y 
"t.rrdi.rrdo 

a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrative realizalr el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la mism"-r. .rr.o"dra dentro de las restricciones para el registro de una

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

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

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

en los planos fonético, visual y conceptual.-

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

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

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 1o esrablecido 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

bposición. 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 veracided

de h=\ alegados por la' parte contraria, tal como lo dispone le normatiya
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Resolu¡ión D.A.M.L "."--ü--ü i
POR LA CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT S.A. CONTRA MOHAMAD BALAN
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *TITTO Y ETIQUETH'CLASE
25'*----- ***-:_

Que, de acuerdo con lo anteriormen'te expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga

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

solicita«la para su registro.--- -----------------

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

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

un signo registrable y se halla incursa en li causal prohibitiva de registro estipulada en e[ inciso "i"
del artículo 2 delaLey n' 1.294/98De 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 coritexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en

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

registrarse czrno rnarcas los signos que constitultan ana reprodurcidn imitacitín, traduccitín,

transliteracitin o transcnpcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o sirnilar, notoriamente

conocido en el sector pettinente del públlco, que Pertenece a iln,tercerl, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando sa uso y regisffofuesen susceptibles de caaiar

confusión o un nesgo de asociación cnn ese tercerz, o signifque un aprouecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerua distintiua, cualqaiera sea la trlanert o ntedio por el cual se

bubiese becho conocido el signo".--

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

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

n' 1.294/)8 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

rü1

):
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Resolución P.ei.f n. " 161
POR LIT CUAI, SE DECLIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LII ACCIÓN
DEDUCIDA POR ES§ENTIAL EXPORT S.A. CONTRA MOHAMAD BAUTN
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *TITTO Y ETIQUETI'CLASE

corresponde confirmar el Dictamen n." .215/2020, de laJefator" d.l, Primera Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por correspon-d., 
"ri 

en derecho.- ---------:-------
:..

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR pro..d.rr,. y hacer lugar a la acción deducida por
ESSENTIAL EXPORI S.A. contra MOHAMAD BALAN sobre oposición al registro
de marca "TITTO Y EXqUEfi{' clase 25, Expedienre no l7\l372 solicitada por

Artlcalo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro

ETIQUETA' clase 25, Expediénte no 170L377

Artlculo 3.- NOTIIfQLTESE por cédula. -

"TITTO Y
MOHAMAD

GA SUAREZ

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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162
POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
vfcToR neÚT FRETEs BENiTEs §oBRE oposICIÓN AL REGISTRo DE LA
MARCA'TUGOS.ELECTRIC" CLI\§E 09.

Asunción,

YISTO:

2 1 0il 2025

El expediente caratulado: MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra

VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca

"TUGOS.ELECTRIC" clase 09, y.r-------

CONSIDERANDO:

Qr., se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de Ia marca

"TUGOS.ELECTzuC", solicitada para la clase 09, en base a la marca TIGO en la clase 09

respectivamente, por lo que coiresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no

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

momento de analizar la oposición ¿ ia 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,

velandosiempreporelinterésgeneral.--.--_--:.-

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley n' 7.294/98,lLS 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

rArtículo_!!].- El registro de una merca hecho de ecuerdo con esta l'ey, concede a su tinJar el derecho al uso

excl'f*fo de la ñri{ma y z ejercer ante los órgános jurisdiccionales l¿s acciones y medidas que correspondan

quien lesiorilsus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ro srgno que inducir directa'o indirectamente a confusión o asociación entre ios productos o servicios

iera sea la c que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
vÍClon nEÚT FRETES BENITES SoBRE oPosICIÓN AL REGISTRo DE LA
MARCA'TUGOS.ELECTRIC' CLASE O9.****-

limitaciones a la hora de considerar la viebilidad del registro marcario se encuentren par^

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

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

corresponde a esta instancia administrativa reaJizar 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

Qu., rea,lizedo el cotejo marcario entre la denominación solicitada

"TUGOS.ELECTzuC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible

con la rnarce base de oposición TIGO, 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 tanto esá 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 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. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defcnsa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos pianteados en la

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

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

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

ütiz
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n"roto"io, D.A.M.L n. "

POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
vÍcTon n.eÚT FRETES BENITES SoBRE oPosICIÓN AL REGISTRo DE LA

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

velidez a los argumentos de la opohente, sino que también refuerzela falta de aptirud 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"
delartículo2de|aLeyn"1.294/98:DeMarcas.----.

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 i----------------

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 qile constitillan ana reproduccidn imitacitin, traducción,

transliterucitin o transcripcirín total o parcial de signos dixintiuo idéntkos o similar, notoriamente

conocido en el sector Pertinente del públ(0, que Pertenece A un tercero, cualesquiera que sean los

?roductzs o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibles de cAuslr

confusión o un riesgo de asociación cln ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

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

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

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

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

Ley n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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ResoluciónD.a.M.L".'_**tr t 6 2
POR I",A CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
vÍcTcIn RAUL FRETES BEMTES soBRE oPo§ICIÓN AL REGISTRo DE LA
MARCA "TUGOS.ELECTRIC' CLITSE O9.-_-_---

corresponde confirmar el Dictamen'n." 22/2021, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artículo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
MILLICON INTERNAIIONAL CELLULAR S.A. CONTTA VÍCTOR RAÚL
ITRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "TUGOS.ELECTzuC" clase

09, Expediente no l74l5gL solicirada por VÍCTOR RAúL FRETES
BENITES-.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de

"TUGOS.ELECTRIC" clase 09, Expediente n" 1

RAUL FRETES BENITES-.

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -l--

]a m rce

VÍCTOR

Asuntos Marcarios Litigiosos

de
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PNOCEPTNTE Y SE HACE LUGAR A II\ ECCTÓN
DEDUCIDA POR MILLICON INTTRNATIONAL CELLULITR S.A. CONTRA
vfcron n.eÚr FRETEs BEMTEs soBRE oposlclÓN AL REGISTRo DE LA
MARCA'TICO ELECTRIC" CLASE O9.-_*--

Asunción, 21ocr 2iJ25

YISTO:

El expediente caratulado: MILLICON INTERNAIIONAL CELLULAR S.A. contra

VÍCTOR RAÚL FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "TICO
ELECTzuC" clase 09, y;---------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TICO
ELECTzuC", solicitada para la clase 09, en base elemarcaTIGO en la clase 09 respectivamenre,

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 leyt a esta dependencia adminisrrativa, 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 regulatoriq

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

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

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

Iegislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marce; es decir, dichas

t Ar"tículo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este 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
c!{rtJ3,,{uien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

silno que pueda índucir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios- - -,/ --ó--.- -1-- r ---- ---'

cuflluieil sea la clase en quefiguren, qiempre que tengan relación enrre ellos.

Pá,g¡nal de 4



GüBIERN0»n
PARACUAY

I]IRIj(](,:ION 1\A(]IONAI.
T'¿ PROPIEDAI)
¡NTETECTUAL
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POR LA CUAL §E DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MILLICON INTTRNAflONAL CELLULAR S.A. CONTRA
YfCTon RAÚL FRETES BENITEs SoBRE opo§ICIÓN AL REGISTRo DE LA
MARCA "TICO ELECTRIC" CLASE 09.

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del ,.grr,ro mercario se encuenrr an per^

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 realizer el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la d.rro-irr¿.ión solicitada "TIGO ELECTzuC'
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposición TIGO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente

idéntices en los planos fonético, visud y conceptual.-

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta'Dirección considere 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 marce. ------

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

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

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

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

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

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

de log--heehqs alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normariva
-r/ -_ t

Pldcesal=---"----)-'r-"'-' ----------7-----

/
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Resolución,

POR LIT CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR §.A. CONTRA
vÍcron neÚr FRETEs BErvrTES soBRE oposrcrÓN AL REGISTRo DE LA
MARCA'TICO ELECTRIC" CLASE O9.__---

Que, de acuerdo con lo 
"rrt.rior-..,te 

expuesto, la declaración de rebeldía ná solo otorga

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

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

asociacir5n/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 artíctrlo 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

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

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

registrarse co?no rnarcas los signos que cnnstitr¿lan ilna reprodaccidn imitacitín, traduccitín,

transliteracirin o transcipcidn tltal o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sector pertinente del público, qtte pertenece A un tercero, cualesquiera qae sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso I resistrofuesen susceptibles de cailsar

confusidn o un nesgo de asociacilin cln ese tercero, o signifque an aprxüecharrtiento de la notoríedad

del sigruo o la dilucidn de su fuena d¡stintiua, cualquiera sea la rnanera o medio por el cual se

bubiese hecbo conocido el signo".----

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

t.'
!, : :Ir,.
1!
\t

\\ ,i
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POR LA CUAL SE DECIITRA iiitOCENTNTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA
úcron neúr FRETES BEñTES soBRE oposrcróN AL REGTsTRo DE LA
MARCA *TICO ELECTRIC" CLASE O9.*-__--

corresponde confirmar el Dictamen n." 453/2022, de laJefatura 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.- DECLARAR procedente y hacer lugar a'la acción deducida por
IUILLICON INTERNAIIONAL CELLULAR S.Á. contTa VÍCTOR RAÚL
FRETES BENITES sobre oposición al registro de marca "TICO ELECTzuC" clase 09,

Expediente n" L759856 solicirada por VÍCTOR RAúL FRETES BENITES--

Artlculo 2.- RECHAZAR la,solicitud de registro de la

clase 09, Expedientg n" _L759856 solicitada pór
BENITES--

Artículo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. -

"TI ELECTRIC"
RRA FRETES

ntos Marcarios Litigiosos

¡l

4
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ü TF¿
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAI.JL GOMEZ
OJEDA Y VÍCTOR MIGUEL GOMEZ OIEDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO
DE LA MARCA'yACARÉ SKATEBOARDS y ETTQUETK CLASE 28.-----

Asunción, 21 ICI 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SPORLOISIRS S.A. contra PABLO RAUL GOMEZOJEDA
Y VÍCTOR MIGUEL GOMEZ OJEDA sobre oposición al registro de marca "YACARÉ
SKAIEBOARDS Y ETIQUETTf' clase 28,yr----

CON§IDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YACARÉ
SKAIEBOARDS Y ETTQUETh'', solicitada para.la clase 28, en base al registro de la marca

FIGURAIIVA en clase 28 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las

marcas son o no confundible s. ------------'--

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
vo de isma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

ra qrllen sus derechos. Asimirno concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o serricios

iera see la c en que figuren, siempre que tengen relación entre ell<is.

otro signo que

Página I de 5
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECCTÓU DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ
oJEDA v vÍcron MIGUEL GoMEz OIEDA soBRE oposrcróN AL REGrsrRo
DE LA MARCA *yacARÉ sKarrBoARDs y ETreuETtr cLAsE zB.-------

limitaciones a la hora de considerai 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 reeliz* el análisis de la solicirud en trámite y Ia

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

marca ¡rrevistas en la Ley de Marcas.-

Que, al reelizer el cotejo de las marcas en pugna "YACARÉ SKATEBOARDS y
ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "MARCA FIGURAIIVIf' (marca oponente), podemos

apreciar que no existe identidad en la etiqueta,la solicitante demostró originalidad y novedad a

la marca requerida, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociedas

entre sí por el público consumidor. ------------

Que, analizando las marcas " YACARÉ SKAIEBOARDS YETIQUETA'(marca solicitada)

vs. "MARCA FIGURATTVA' (marca oponente), en il.n análisis en conjunto enconrramos

que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, constan de un diseño

diferente, como así también existen diferencias conceptuales, ortográficas y fonéticas 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 la marca del oponente, no tienen relación conceptual. Por lo renro,

estamos delante de una marca que r-¡úne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por

la Ley de Marcas.

Que, asimismo, cabe señalar que la merce. solicitada YACARÉ SKATEBOARDS se

de una etiqueta con un diseño distintivo y original, el cual la diferencia

de la parte oponente. En efecto, al observar detenidamente los elemenros
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO §E HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS S.A. CONTRA PABLO RAI.JL GOMEZ
OIEDA Y YÍCTOR MIGI.'EL GOMEZ OIEDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO
DE LA MARCA "YACARÉ §KAIEüOARDS y ETIQUETtr CLASE 28.------_

gráficos que la componen, como la combinación de colores, la tipografía empleada y demás

características visuales, se advierte que dicha etiqueta posee una identidad propia que refuerza su

singularidad frente al signo oponente. Por consiguiente, corresponde concluir que la demanda

resulta improceden te.------ -------

SOLICITADA OPONENTE

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

momento de la compra es el criteiio 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 respecro, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas.-----

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen orros elementos que las hacen

más de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un
el registro de una hueva marca, siempre que esta incluya otros elementos

un conjunto diferente, como en este caso que nos ocupa.----
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPRQCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR SPORLOISIRS §.A. CONTRA PABLO RAUL GOMEZ
OIEDA Y vfcToR MIGUEL GoMEz oJEDA soBRE oposrcróN AL REGrsrRo
DE LA MARCA *YACARE §KATEBOARDS y ETIQUETH' CLASE 28.----------

Que, las diferencias son apreciabl., ,rnro gráficao auditivamenre, ral como enseña la

doctrina y la jurisprudencia marcaria al reilizer el análisis de las marcas para determinar una

eventuai posibilidad de confusión entre arirbas debe estarse a lá representación de las mismas en

su conjunto y no por sus elementos aislados. ------.------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presenrada no se halla incursa en

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) dq la Ley de Marcas que establecet"No podrá

registrarue colr7o rnarcAs los signos que clnstitqtan ana reproducción intitación, traduccitín,

transliteracitin o transcripcidn tltal o Parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnente

conocido en el sector pertinente del público, qile Pertenece A an tercerl, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 1 registrofuesen suscEtibles de caasar

confusitin o un riesgo de asociacirin cln ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucitin de su fuena 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 jurídico marcario vigente, esra

Dirección considera que la marca solicitada no se halle incursa en las causales prohibitivas de

registro estipuladas en la Ley L.294DB y reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde reyocer el Dictamen n." L49/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

. RE§UELVE:

- DECLARAR imprócedente y no hacer lugar a la acción deducida por
SPORLO S.A. contra PABLO RAUL GO.MEZ OJEDA y VÍCTOR MIGUEL

EZ OJ sobre oposición al registro de marca "YACARÉ SKAIEBOARDS y
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Resolución,

POR LA CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO §E HACE LUGAR A LI\
ACCIÓN DEDUCIDA POR SP§RLOI§IR§ S.A. CONTRA PABLO RAI.JL GOMEZ
oJEDA y yfCTOR Mrcr,JEL GOMEZ OJEDA SOBRE OpO§rCróN AL REGTSTRO
DE llr MARCA "YACARÉ SKAITBOÁRDS y ETIQUETH' CIITSE 28.----------

ETIQUETA' clase 28, Expediente no 22LL777 solicitada por PABLO RAUL GOMrEZ
oJEDA y VÍCTOR MTGUEL GOMEZ OJEDA

Artlculo 2.- DISPONE& la prosecución de la solicirud de registro de la marca

solicitada poTPABLO RAUL GOMIEZ OJEDA y EL GOMEZ
oJEDA-

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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p¡{ quien lesione\s derechos. Asimismo concede e} derecho a oponerse al regisuo y al uso de cualquier

frfr s\o que pueda \ducir directa o indirectamente a confusión o asociación enüe los productos o servicios

I falquieü 
sea la clese enlue figuren, siempre que rengan relación entre ellos.f.i ) )

Resolución D.a.M.L ".'-S-ffi-'§ f ffi 5
POR LI\ CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO §E HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR YICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA BASF §E
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLI\SE
o5.----- --'------------

Asunción,
2 1 0il 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. conrra BASF SE sobre

oposición al registro de la marca AUMENAX, clase 05 y-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AUMENAX,
solicitada pera le clase 05, en base al registro de la marca MEMAX en la clase 05, por lo que

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

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

momento de enelizar- la oposición a la solicitud de registro de una matc , se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

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

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

'ArtícuEo. l5o.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede asu titularel derecho al uso
exclusiÑe la mispa y a ejercer ante los órganos jurisc{iccionales las acciones y medidas que correspondan

\
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Resolución D.a.M.L rl"-Q-ÜJ 1 6 5
CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA BASF §E

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA AUMENAX, CLASE
05.-

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

corresponde a esta instancia administrativa reiliz* el análisis de la solicicud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.--

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

notar que la marca solicitada AUMENAX y la marca oponente MEMAX gramaticalmente al

primer golpe de visca las marcÍrs están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, entre las marcas eh pugna, AU/ME/NAX (solicitada) vs. ME/MAX (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 üstinciones permite una utilización más adecuada y

específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y

efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

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

Que, al enalizer comparativamente las denominaciones AUMENAX y MEMAX, se

observa que, si bien ambas comparten la terminación MAX, elemento de uso frecuente en el

ámbito marcario por su cerácter evocativo de superioridad o máximo rendimiento, presentan

diferencias sustanciales en su estruclpra y sonoridad global. La merctAUMENAX inicia con la

secuencia AU, que le confiere una sonoridad más abierta y prolongada, mientras que MEMAX

V.fE, generando una articulación más breve y cerrada. Estas divergencias iniciales
tr 

1 . ,pu\en la percepción auditiva del consumidor el inicio de una palabra tiene unevantes)
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CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA BASF SE

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLI\SE
05

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

que las marcas en pugna pueden coexistir pacífic:rmente, la marca solicitada y la marca oponente

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

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

incluva otros elementos caDeces de intesrar un coniunto.

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

distinguible de la marca de la oponente, como tambien podemos visualizar que las diferencias

gráfr,cx entre las mismas son claras y perceptibles, por lo que esta dirección considera que la

presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas el artículo 2' delal.ey de marcas ns 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad,

especialidad y originalidad.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas.r.rr.rr., que la ley requiere como;

la faerzedistintiva, novedad, especialidad y originaliiad, 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

improcedence, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 296/25 emitido por la

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

derecho.---

Por tanto,

TORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA BASF SE

SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. contra BASF SE sobre oposición al registro de la

marca AUMENAX clase 05, Expediente n' 1884972 solicitada por BASF SE.----------------

la prosecución de

05, Expediente

de registro de laArtlculo 2.- DISPONER
marca AUMENAX clase

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. --

por BASF

Asuntos Marcarios Litigiosos

trámites de la sofici

no 1884972 solic
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Resolución D.a.M.L ".'-S-ü-'E i 6 6
CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E CONTRA BASF SE

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA AUMENAX, CLASE
0l

Asunción,

2 1 0Cr iü25
trISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E contra BASF SE sobre

oposición al registro de la marca AUMENAX, clase 0l y-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AUMENAX,
solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca MEMAX 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 tnilizx la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que 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 disdnguir 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.

'Artículo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusi il" h\m, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales les acciones y medidas que correspondan

quien lesiond
.. / ) -- -- --O-_-- r-__----_-__*
,áqius derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

que pueda \nducir directa o indirectamente a confusión o asociación enrre Ios productos o servicios
sea la clase e{r 9ue figuren, siempre que tengen relación entre ellos.
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POR LA CUAI SE DECLI\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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§OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUMENAX, CLASE
ot.------------

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

corresponde a esta instancia administratiye 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos

notar que la marca solicitada AUMENAX y la marca oponenre MEMAX 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: AU/ME/NAX (solicitada) vs. ME/MAX (oponente),

en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comp,rensión 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 comunicaci ón clera y
efectiva tanto a nivel audidvo como.onceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

son plenamente distinguibles y podrán coexisrir pacíficamenig en el mercado.--

Que, tras el análisis integral de las marcas AUMEN; (Clase 05) y MEMAX (Clase 01),

se concluye que las mismas presentan diferencias significativas en múldples planos que permiten

su coexistencia pacífica en el mercado, sin generar riesgo de cpnfusión o asociación indebida entre

los consumidores. En primer lugar, desde'la perspectiva de la clasificación de producros, se

observa que ambas marcas distinguen bienes claramenre diferenciado s: AUMENAX se d.estina

farmacéuticos, ¡nédicos y oeterinarios, mientras que MEMAX aba¡ra
destinados a la indastria, la ciencia I la agricultura, sectores qae
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Resolución D.A.M.L r." m m i
POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E CONTRA BASF SE
SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA AUMENAX, CLI\SE

no guardan relación cotnercial directa. Estas diferencias constiruyen un elemenro

determinante para disminuir la posibilidad de confusi ón.----.------

Que, finalmente, considerando que las marcas AUMENAX (solicitada) y MEMAX
(oponente), no coinciden en la clase de productos, que presenran diferencias notables en su

pronunciación, representación gráfrce y significado, y que cada una ie dirige a segmentos de

consumidores disdntos, se concluye que no existe riesgo de confusión ni asociación indebida

entre ellas, permitiendo su coexistencia en el mercado de manera segura y acorde con la finalidad
esencial de la legislación marcaria, que es proteger la función distintiva de las marcas y la
confranze del consumi dor . - - - - - - -

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

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

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. -------:---

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

distinguible de la marca de la oponente, como tambien pddemos visualizar que las diferencias

gráficas entre las mismas son claras y perceptibles, por lo qúe esta dirección considera que la

Presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

estipuladas el artículo 2" delal-ey de, marces ns L.294/98, y que reúne lás requisitos de novedad,

especialidad y originalida d.-- -- - - -- - ---- -

- -Q¡ie' lqmarca solicitada reúne las condiciones básicas es'enciales que la ley requiere como;
/t - \,

erza distinti\ novedad especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

r66
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Resolueión D.A.M.L n. "t*-t i ñ §
CUAL SE DECLITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E CONTRA BASF §E

OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA AUMENAX, CLI\SE
01.----

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 295/25 emitido por la

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

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECLARAi improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E contra BASF SE sobre oposición al registro de la
marca AUMENAX clase 01, Expediente n' 1884971 solici sE.-----------------

Artlcu,lo 2.- DISPONER la prosecución de solicitud registro de la
marca AUMENAX clase 0L, Expediente n' 18 BASF

Artlculo 3. NOTIFÍQUE§E por cédula.

SUAREZ

Direc

Asuntos Marcarios Litigiosos
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