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POR III CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE IIACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK KGEA CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA *PERGOVER'

CLASE 05

Asunción, 0 5 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: MERCK KGaA conrra PASTOR ROCHE GALEANO
sobre oposición al registro de marca "PERGOVER" clase 05 yr-----

CONSIDERANDO:

Qo., se promueve oposición contre la. solicitud de registro de la marca

"PERGOVER", solicitada. para.la clase 05, en base al registro "PERGOVERIS" clase 05, por
lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibl es.--------------

Qo., en uso de las atribuciones otorgadas por la leyr a est¿ dependencia

administrativa, al momento de tnalizar la oposición a la solicirud de registro de una marca, se

debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que

esteblece 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 pera el registro de una marce; es decir, dichas

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

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

' Artlculo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tin¡lar el derecho al

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

quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al

signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación enúe los

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

itlirc¡ric!
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POR IIT CUAL SE DECIJIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK KGAA CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'PERGOVER'
CLASE 05

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

consumidor, corresponde a esta instancia administrativareelizer 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, aücionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor,

analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de

denominaciones y de clase.--

Que, al realizer un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la

marca (PERGOVER) solicitade y la oponente (PERGOVERIS), no solo muesrran

similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comperren

una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible

confusión para los consumidores.-----------

Que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que

realmente importa es la visión de conjunto. I desde esre punto de vista, presentan un
inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marce

por otra) como a la indirecta (considerar que ambas denen un mismo origen de

Que, de esta form¿ resulta evidente la idenddad, por renro esta Dirección considera

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

fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos inüspensables para el

registro de una merca.

el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo

que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK KGAA CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *PERGOVER"

CLASE 05.-

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

derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los ergumenros planteados

en la oposición. Esto refaerze la legitimidad del derecho invocado por la parre oponenre y
evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se

Presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte conrraria,tal como lo dispone la

normativa procesal.--

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

otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzela falta de aptitud
de la marca solicitada pera su registro.---

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

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

hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el

inciso "i" del artículo 2 deleley n' 1.294/98 De Marcas.-

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicirud presenmda se halla incursa

en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "Atr,

podrá registrarse corno tnArcAs los signos qae constitalan tunA reprodaccitín imitación,

traducción, transliteración o transcripcitin total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar,
notoriamente conocido en el sector pertinente del públko, qae pertenece A an tercerl, cualesquiera

qae sean los productos o seroicios a los que se aPlique el signo, cuando sa aso )t regutro fuaen
susceptibles de causar confusitín o un riesgo de asociacidn cnn ese tercero, o sígnifque un

aprouecbamiento de la notoriedad del signo o la dilucitín de sufuerua distintiua, cualquiera sea

la manera o medio por el cual se bubiese becbo conocido el signo".---

lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente,

que la merca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de
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ECCTÓN DEDUCIDA POR MERCK KGAA CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *PERGOVER'

CLA§E O5.------

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

corresponde confirmar el Dictamen n! 362/2025 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer

lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.---*---

Por tanto,
LI\ DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
MERCK KGaA contre PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro
de marca "PERGOVER" clase 05, Expediente no 2420659 solicitada por PASTOR
ROCHE GALEANO

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de (PERGOVER"
clase 05, Expediente n" 2420659 solicitada por P o.-------

Artlculo 3.- NOTIFfQT ESE por cédule. -
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POR IIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.CI CONTRA KERN
PHARMA, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
*GESTAGYN' CLITSE O'._**--

Asunción, ü ['iÉ5 |ij?l

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE Y CIA S.A.C.I. contra KERN PHARMA
S.L. sobre oposición al registro de marca "GESTAGYN" clase 05 y;

CONSIDERANDO:

Qt., se promueve oposición contra la solicirud de registro de la, merca

"GESTAGYN", solicitada para la clase 05, en base al registro "GESTAFER" clase 05, por lo

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

Qt., en uso de las ¿tribuciones otorgadas por la leyt a esta dependencia

administrativa, al momento de analizer la oposición a la solicitud de registro de una m¿rce, se

debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que

establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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

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

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

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

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

consumidor, corresponde a esta instancia administrativa,reilizer el análisis de la solicitud en

' Artlculo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con este ley, concede a su tin¡lar el derecho al

uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al

otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confi.rsión o asociación enrre los

cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE IIACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.CI CONTRA KERN
PHARMA, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"GESTAGYN" CLASE 05.

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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor,

analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de

denominaciones y de clase.--

Que, al reiliz* un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la

maÍc (GESTAGYN) solicitada y la oponente (GESTAFER), no solo muestran similitudes

en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten une

estructura similar. Esta felta de üstinción clara enue las m¿rcas sugiere una posible confusión

para los consumidores.-----------

Que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que

realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presenran un

inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marce

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

Que, de esta forma 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

fuerze distintiva, novedad, especididad y originalidad, requisitos inüspensables para el

registro de una merce.

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo

legal estipulado, lo que derivó en la declar¿ción de su rebeldía, conforme a lo est¿blecido en el

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

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

iqión. Esto rcfuerzt la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y

desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE I{ACE LUGAR A LA
eccróN DEDUCTDA poR HEISECKE y cra s.a.cJ. coNTRA KERN
pHARMA, s.L. soBRE oposrcró¡rl AL REGTSTRo DE LA MARCA
.GESTAGYN" CLASE O5..-*-_.

Presuma la veracidad de los hechos alegados por la perte conrraria, tal como lo dispone la

normativa procesal.--

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

otorge validez a los argumentos de la oponente, sino que también refierzala,filta.de aptitud

de la marca solicitada para su registro.---

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

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

hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el

inciso "i" del artículo 2 delel,ey n" 1.294/98 De Marcas.

Que, en 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: "-Atr

podrá re§strarse corno nxarcas los signos que constituyan flna reproducción imitacitín,

traducción, transliteracidn o transcripcitin total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar,

notoriarnente conocido en el sector ?ertinente del público, qile pertenece a un tercero, caalesqaiera

qile sean los productos o serticios a los que se aplique el signo, cuando sa aso y registro fuesen
susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociacitin con ese tercero, o signifique un

aProuecbamiento de la notoriedad del signo o la dilución de sufuena distintiaa, cualquiera sea

la manera o medio por el cual se bubiese hecbo conocido el signo".--

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

esta Dirección considera que la marca solicitada se helle 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 rechazer el Dictamen n." 33L/2025 de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar

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

Por tanto,
DIRECTORA DE ASI,'NTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR IIT CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE TIACE LUGAR A IIT
ECCTÓTTI DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.L CONTRA KERN
PHARMA, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
.GESTAGYN' CLITSE O5.-----

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR procedente y
HEISECKE Y CIA S.A.C.L contra KERN
registro de marca "GESTAGYN" clase 05, .

KERN PHARMA, S.L........-..-

hacer lugar a la acción deducida por
PHARMA, S.L. sobre oposición al

Expediente n' 2412105 solicitada por

Artlculo 2.- RXCHAZAR la solicitud de registro de la ESTAGYN"
clase 05, Expediente n'2412105 solicitada por KERN P

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ---

SUAREZ

ntos Marcarios Litigiosos

AL'
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENIT Y SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR BRUNCHCO 21 S.A. CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRX OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA'NEW PAIN'
CLASE 30.----------

Asunción,0§ FIB 2¡32¡1

VISTO:

El expediente caratulado: BRLTNCHC0 zl S.A. conrra PASTOR RocHE
GALEANO sobre oposición al registro de marca "NE!trPAIN" clase 30,yi---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NEW'PAIN",
solicitada pxala. clase 30, en base al registro "LE PAIN QUOTIDIEN" en clase 30, por lo

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

Qr., en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia

administrativa, al momento de *talizar la oposición a la solicitud de registro de una m¿rca, se

debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que

establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n' 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 registro de una mercaies 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 une marca. ----

' Artlculor15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su timlar el derecho al

de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
ua quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al

signo que pueda inducir directa o inürectamente a confusión o asociación enrre los

cualquiera sea la clase en que fig¡rren, siempre que rengen relación entre ellos.
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GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA'NEW PATN'
clltsE 30.----------

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

consumidor, corresponde a esta instancia administrativa.reilizer 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor,

analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de

denominaciones y también de clase.---

Que, al reelizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la

marca (NEW PAIN) solicitada y la oponente (LE PAIN QUOTIDIEN), no solo muestran

similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten

una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible

confusión para los consumidores.-------------

Que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que

realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un

inequlvoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar une marca

por otra) como a la indirecta (considerar que ambas denen un mismo origen de

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por ranro esta Dirección considera

que la marce solicitada no reúne l¿s condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la

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

registro de una marca.

, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo

que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el

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

lr
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR BRI,JNCHCO 2I S.A. CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA 'NEW PATN'
CLASE 30.----------

derecho de defens¿ en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los ergumenros planteados

en la oposición. Esto refierza" la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y
evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se

Presuma la veracidad de los hechos alegados por la perte contraria, tal como lo dispone la

normetiva procesal.--

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

otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refaerzala falta de aptitud

de l¿ merca 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 dela.Ley n' 1.294/95 De Marcas.-

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

en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "Atro

podrá registrarse corno nlarcAs los signos que constitayan il.na reproduccirin imitación,

tradaccirín, transliteración o transcripcidn total o Parcial de signos distintiuo idénticos o similar,

notoiamente conocido en el sector pertinente del público, qae Pertenece a un tercero, cualesquiera

qae sean los prodactos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando sa aso )t registro fuesen
sasceptibhs de causar confusidn o un iesgo de asociacidn con ese tercero, o signifque un

aprouecbamiento de la notoriedad del signo o la dilucitín de sufuerua distintiua, caalquiera sea

la manera o medio por el cual se bubiese becbo conocido el signo".----

expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente,

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

laLey n' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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CLASE 30.----------

corresponde confirmar el Dictemen n." 224/2025 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer

lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.--------

Por tento,
IIl. DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
NE\f PAIN contra LE PAIN QUOXDIEN sobre oposición al registro de marca
"NEW PAIN" clase 30, Expediente n" 2432420 solicitada por PASTOR ROCHE
GALEANO

Artlculo 2.- RECHAZIR la solicitud de registro de la PAIN" clase

30, Expediente no 2432420 solicitade por PASTOR R

Artlculo 3.- NOTIFÍQIIESE por cédula. --

SUÁREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Resolución D.A.M.L n. " LÜÜÜffi5
POR IIT CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LI\
ACCIÓN DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWAIiIUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'O TCHIBO" CLASE 35.

Asunción,
0 o FiB 2J26

VISTO:

El expediente caratulado: MM MEYER MARKENVERW'ALILTNG & CO conrra

ABBAS MOLINIR MOZANAR sobre oposición al registro de marca "O TCHIBO" clase

35yr-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marce "O
TCHIBO", solicitade para la cl¿se 35, en base al registro "TCHIBO" clase 30, por lo que

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

Qr., en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia

administrativa, al momento de analizal. la oposición a l¿ 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 üsdnguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la

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

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

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

t Artículo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tidar el derecho al

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

quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al

otro signo que pueda inducir ürecta o indirectamente a confi¡sión o asociación entre los

cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que teng¿n relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWAÍTUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA *O TCHIBO'CLASE 35.-*--*.

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

consumidor, corresponde a esta instancia administrativa reilizar el ¿nálisis 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor,

analizando el campo ortográfico y fonético, notemos que existe identidad de

denominaciones.

Que, al reilizar- un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la

marca (O TCHIBO) solicitada y la oponente (TCHIBO), no solo muestran similitudes en

los aspectos visudes, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura

similar. Esta ñlta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los

consumidor es.- ------ - -----

Que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que

realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un

inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marce

por otra) como a la indirecta (considerar que ambas denen un mismo origen de

producción).

Que, de esta forma resulta evidente l¿ identid¿d, 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 inüspensables para el

registro de una marca.

adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo

lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el

CPC. La rebelüa en este contexto implica que, al no haber ejercido su

lt::\
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Resolución D.A.M.L n.' 65
POR LA CUAL SE DECII\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A
ncclÓN DEDUCIDA PoR MM MEYER MARIGNvERWATTUNG &
ABBAS Mor,rNrR MoZANARSoBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE
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MARCA'O TCHIBO" CLASE 35...-....-.--.

derecho de deFensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados

en la oposición. Esto refierza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y

evidencia un desinterés del solicit¿nte 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 declareción de rebeldía no solo

otorga validez a los argumentos de la

de la marca solicitada pare su registro.

oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud

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 l¿ causal prohibitiva de registro estipulada en el

inciso "i" del artículo 2delal-ey n" L.294/98 De Marcas.

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

en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "l/a
podrá registrarse corno rnarcas los signos que constituyan ilna reproducción irnitación,

traduccitin, transliteracidn o transcriPcidn total o parcial de signos distintiuo rdénticos o sirnilar,

notoriamente conocido en el sector pertinente del público, qae pertenece A iln tercero, cualesquiera

qile sean los productos o seraicios a los que se aPliqile el signo, caando st4 uso y registro fuesen

susceptibles de causar confusidn o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signtfque un

aproüecbamiento de la notoriedad del signo o la dilución de sufuena distintiua, cualquiera sea

la manera o medio por el cual se babiese becbo conocido el signo".-

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

ión considere que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de

en la Ley n' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWAITUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'O TCHIBO' CLASE 35..---.--.--

corresponde confirmar el Dictamen n.' 255/2025 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer

lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.--------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MM
MEYER MARKENVERIIALTI-ING & CO conrra ABBAS MOUNIR
MOZANAR sobre oposición al registro de marca "O TCHIBO" clase 35,
Expediente n' 2466374 solicitada por ABBAS MOUNIR MOZANAR

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

35, Expediente no 246637 4soliciteda por ABBAS MO

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

SUAREZ

Directora

Asuntos Mercarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE IIACE LUGAR A LI\
ACCIÓN DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWAMUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANAR§OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA *O TCHIBO'CLASE 07.

Asunción, 0§FtB 2026

YISTO:

El expediente caranrlado: MM MEYER MARKENVER§I'ALTIING & CO contre

ABBAS MOUNIR MOZANAR sobre oposición al registro de marca "O TCHIBO" clase

07 yr-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contre la solicitud de registro de la marca "O

TCHIBO", solicitada p*ala clase 07, en base al registro "TCHIBO" clase 08, por lo que

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

Qr., en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia

administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marce, se

debe considerer que el signo no se encuentre inmerso denro de las prohibiciones que

establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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

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

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marc¿rio se encuenrran pere

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

I Artlculo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su titular el derecho d
uso excl de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que

'a quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al

signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los

cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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Resolución D.A.M.L n.' &66
POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE IIACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MM MEYER MARI(EI{VERWArIUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBR-E OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT
MARCA'O TCHIBO" CLASE O7.__

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a l¿ defensa del inrerés del público

consumidor, corresponde a est¿ instancia administrativa,¡eelizer el análisis de la solicitud en

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

registro de una merce previstas en la Ley de Marcas.-

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor,

analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de

denominaciones.

Que, al realizar un examen superficial de las mercas en disputa, es evidente que la

merca (O TCHIBO) solicitada y la oponente (TCHIBO), no solo muesrren similirudes en

los aspectos visuales, concepruales y fonéticos, sino que también comparten una estructura

similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los

consumidor es.-- ---------- -

Que, si bien tiene imporcancia el análisis de las partes de los signos en pugne, lo que

realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un

inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una merca

por otra) como a la indirecta (considerar que ambas denen un mismo origen de

producción').---*--- - -

Que, de esta forma 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

fterza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el

registro de une marca.

adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo

lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el

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

¡rcari
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POR III CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE I{ACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWATTUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'O TCHIBO" CLASE 07.

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

en la oposición. Esto refaerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponenre y

evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se

presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contreia,tal como lo dispone la

normativa procesal.---

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

otorga vdidez a los argumentos de la oponente, sino que también refierzela falta de aptitud

de la marca solicitada para su registro.---

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

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

hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el

inciso "i" del ardculo 2 delaley 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 Marces que establece: "-Atra

podrá registrarse clrno rnltrcas los signos qae constitalan una rEroducción imitación,

traduccitín, transliteración o transciPcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar,

notoriamente conocido en el sector pertinente del público, qae pertenece A un tercero, cualesquiera

qile sean los productos o serticios a los que se apliqae el signo, cuando sa uso I registro fuesen

susceptibles de causar confusidn o un riesgo de asociacitin con ese tercero, o signifque un

aprouecbamiento de la notoriedad del signo o la dilucidn de sufuerza distintiua, caalqaiera sea

la manera o medio por el caal se hubiese hecbo conocido el signo".----

lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre,

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

la Ley n' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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POR III CUAL SE DECIJIRA PROCEDENTE Y SE I{ACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MM MEYER MARKENVERWAüTUNG & CO
ABBAS MOUNIR MOZANARSOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\
MARCA'O TCHIBO" CLASE 07.

corresponde confirmar el Dictamen n.' 255/2025 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer

lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RESUELVE:

Artlculo l.- DECII\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MM
MEYER MARKENVER§IALTIING & CO conrra ABBAS MOUNIR
MOZANAR sobre oposición ¿l registro de marca "o TCHIBO" clase 07,
Expediente n" 2466380 solicitada por ABBAS MOUNIR MOZANAR

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la HIBO" cl¿se

07, Expediente no 2466380 solicitada por ABBAS MQ

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédul¿.

SUÁREZ

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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ResoluciónD.A.M.L"."-SSi ft ffi 7
PoR IIT CUAL sE DECIIIRA PRocEDENTE Y SE HAcE LUGAR A IIT ecclÓN
DEDUCIDA POR THE DILLER CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE
cALEANo soBRE oposrcróN AL REGISTRo DE rlt MARCA *FoRMrKA,
clltsB or.----------

Asunción, 06FEB 2ü26
VISTO:

El expediente caran¡lado: THE DILLER CORPORAIION CONTRA pASTOR

ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "FORMIK.§' clase 01 y;---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FORMIKIf',
solicitada para la clase 01, en base a la marca FORMICA clase 01, por lo que corresponde a esta

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por laleyt aesta dependencia administrativa, al

momento de anilizal. la oposición a la solicitud de registro de una marce, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que esrablece la ley regulatoria,
velendo siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el A¡t. 1 de le Ley n" 1.294/98,las marcas son signos que sirven

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

limitaciones a la hora de considerar la viabilid¿d del registro marcario se encuenrran pera

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

'Artículo 15 ' .- El registro de una marca hecho de ¿cuerdo con esm le¡ concede a su tinrlar el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A TIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR THE DILLER CORPORAflON CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA *FORMIK^f
cLlIsE ot.----------

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

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

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

observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la m¿rca b¿se de

oposición FORMICA se percibe que entre las mismas existen elemenros que las hacen

prácticamente idénticas en los planos fonérico, visual y conceptual.

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

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

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

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

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

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

de los hechos degados por la parte contraria, tel como lo dispone la normative

procesal.--

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

de la oponenre, sino que también reíuerza la falta de aptitud de la marca
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y sE HACE LUGAR A IIT ecclÓN
DEDUCIDA POR THE DILLER CORPORAilON CONTRA PA§TOR ROCHE
cALEANo soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE LA MARCA *FoRMrKA,

CLASE Ot.----------

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.L.y r" 1.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse cotno rnarcas los signos que constitqtan ilna reproduccidn imitacidn, traduccidn,

transliteración o transcipcidn total 0 Parcial de signos distintiuo idénticos o similar notonamente

conocido en el sector pertinente del públho, qile pertenece a an tercero, cualesquiera qae sean los

productos o serticios a los que se aplique el signo, cuando su uso I registrofaesen sasceptibles de cailsar

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

del signo o la dilación de su faerza distintiua, cualquiera sea la rn*nera o medio por el cual se

bubtese becbo conocido el signo".----

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n." 4ll/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

ida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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ResoluciónD.A.M.L*'_{4 f; fr $ y
POR IIT CUAL SE DECIJIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR THE DILLER CORPORAilON CONTRA PASTOR ROCI{E
GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA OFORMIK^f
CII\SE OT

RESUELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por THE
DILLER CORPORAIION contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al
registro de marca "FORMIKIt'' clase 01, Expediente n" 2452093 solicitada por PASTOR
ROCHE GALEANO

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de la IKr{' clase 01,
Expediente n" 2452093 solicitada por PASTOR ROC

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula.

-'/,,
/,'¿ t I

v7-si ''
j, , -

ii¡- ( ,

il r,

'Ni::

"\.

SUAREZ

Directora
Dirección Marcarios Litigiosos
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ResoluciónD.A.M.L"."-&&fl) # $ fi
POR IIT CUAL §E DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING TID. SOBRE
OPOSICIÓN AL RXGISTRO DE IIT MARCA OFTX'CUISE 36.-.---..-.-

Asunción, [} .: I I,'l ,. ,,

YI§TO:

El expeüente caratulado: FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LfD. sobre

oposición al registro de marca "FTX" clase3í,y;--

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FTX",
solicitada para la clase 36, en base a la marca EASTRAX S.A. en la clase 35 respectivamenre, por
lo que corresponde a esta Dirección determinar si l¿s marcas son o no confundible s.-------------------

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 merca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso denro de Ias 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, cieftas restricciones pera el registro de una marca; es decir, dichas

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vlidos como el derecho a constituir une merca.

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

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR
DEDUCIDA POR EASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING
oposrcróN AL RxclsrRo DE Llt MARCA -Ffi, cLAsE 36.

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

corresponde a este instancia administrativa realizer 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 solicirada "FTX" se observa a
simple vista que la mism¿ es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición
EASTRAX S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente
idéndcas en los planos fonético, visual y conceprual.-

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

solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerzedistintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una m^rce. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del
plazo legal estipuladq lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en

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

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la
oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocedo por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presume la veracidad

de los hechos alegados por la perte contraria, tel como lo dispone la normariva
procesal.--

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

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

A IIT ACCIÓN
TTD. §OBRE
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poR LA cuAL sE DECLARA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR A Ilt eccróN
DEDUCIDA POR EASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING TTD. SOBRE
oposlclóN AL R-EcISTRo DE Ilt MARCA *FTx, cursE 36.----------

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delal,ey n' L.294/95 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 susrenrar la oposición

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

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"No podrá
registrarse corno rnArcls los signos que constitayan ana reproducción irnitación, traducción,

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

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a an tercero, cualesquiera que sean los

prodactos o seruicios a los qae se aplique el signo, cuando su uso 7 registrofuesen sasceptibles de causar

confusión o un iesgo de asociación con ese tercero, o signif.que iln aprruechamiento de la notoried.ad

del signo o la dilución de su f*ena distintiua, cualquiera sea la rnanerA o medio por el cual se

bubiese becbo conocido el signo".----

Que, por lo expresado y de conformid¿d al ordenamiento juríüco marcario vigente, esra

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

estipuladas en la Ley n' 1.294/)8 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n.'L3/26, de laJefatura de la Tercera Salayhacerlugarala

Por tanto,
DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:
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POR LIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ECCTÓN
DEDUCIDA POR EASTRAX Sá. CONTRA FTX TRADING rID. SOBR"E
oposrcróN AL RxclsrRo DE Ilt MARCA oFTx" cLAsE i6.----------

Ardcrrlo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
EASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD. sobre oposición al registro de marca
"FTx" clase 36, Expediente no 2LLL25lg solicitada por FTx TRADING

Artlculo 2.- RECIIAZIR l¿ solicitud de registro de clase 36,
Expediente n'2lll25L9 solicitada por FTX

Ardculo 3.- NOTIFÍQUESEpoTcédula. -

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Resolución D.a.M.L *"-fr-rt-{j t $ $
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A I,/I ECCTÓN
DEDUCIDA POR EASTRAX Sá. CONTRA T"TX TRADING LTD. SOBRE
oposrcróN AL REGIsTRo DE LA MARcA ..[Tx, cursE 42.-*__*

Asunción, [)6 tEB Ziro
YISTO:

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

oposición al registro de marca "FTX" clase 42,yt--------

CON§IDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FTX",
solicitada para la clase 42, en base a la marca FASTRAX S.A. en la clase 35 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 leyr a esta dependencia administrativa, al

momento de enalizar 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 A¡t. I de la Ley n' 1.294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

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

' Artlculo 15".- EI registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tinrlar el derecho al uso
excl'sivo de la misma y e ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
. inducir directa o inürectamente a confusión o asociación entr€ los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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Resolución D.A.M.L r. o_

POR IIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR
DEDUCIDA POR FASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING

A IIT ACCIÓN
TID. SOBRE

OPOSICIÓN AL R.EGISTRO DE IIT MARCA'FTX'CIITSE 42.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

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

idénticas en los planos fonético, visual y conceprud.

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

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

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

Que, aücionalmente, 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 Arc 6Sy 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

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

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

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

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

procesal.--

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

tos de la oponente, sino que también refuerzelefaltede aptitud de la marca

Píg¡na2de4
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poR Llt cuAL sE DECTIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUcAR a LA eccróu
DEDUCIDA POR EASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING LTD. SOBRE
oposlcróN AL REGISTRo DE LA MARcA.FTxo cLAsE 42.-_-__-___-

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

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

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

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

la prohibiciones establecidas en el An. 2 inc. (g) de la Ley de Mercas que establec e: "No pod.rá

regtstrarse corno Tnarcas los signos que constituyan ,¿nA reprodaccidn imitación, traducción,

transliteración o transcripci(in total o parcial de signos distintiao idénthos o similar, notoriarnente

conocido en el sector pertinente del público, qae Pertenece A an tercero, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen sasceptibles d.e causar

confusión o un nesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprouechamiento de la notoried.ad

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

babiese hecbo conocido el signo".*--

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

Dirección considera que la marce solicitada se halla incursa en las causdes prohibitivas de registro

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

corresponde revocar el Dictamen n." L2/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
DIRECTORA DE ASI,'NTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:
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Resolución D.{M.L n.' LI U

POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR EASTRAX S.A. CONTRA FTX TRADING [ID. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\ MARCA OFTX' CIITSE 42.-...-.-...

Artlculo 1.- DECII\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
FASTRAX S.A. contra FTX TRADING LTD. sobre oposición al registro de marca
"FTx" clase 42, Expediente no 2lllz5z5 solicitada por FTx TRADING

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de :'FTX" clase 42,
Expeüente n" 21Lt2525 solicitada por Ffi TRADING

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula

SUAREZ

tos Marcarios Litigiosos

0ü69

ALV
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO §E HACE LUGAR A LA
ECCTÓN DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMIM S.R.L. CONTRA
SAINT.GOBAIN ARGENTINA S-.{. SOBRE OPOSTCIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'CERf,SITT CL§E I9._.---

Asunción, 0 6 F[8 2d26

VISTO:

El expediente caratulado: AMADEO BUONGERMINI s.R.L. conüa
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. sobre oposición al registro de marca "CERESITIf' clase

19,Yi--"

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve la oposición contra le solicitud de regisrro de la marca CERESITA,
solicitada para la clase 19, sobre la base de la.marcesolicitadaCERESITAclase 19, porlo que

corresponde 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 restricciones pare el registro de une marca; es decir, dichas

' Artlculo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho el uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisüccionales las acciones y medidas que correspondan

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

clase en que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTT Y NO SE HACE LUGAR A III
ACCIÓN DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMIM S.R-L. CONTRA
SAINT.GOBAIN ARGENTINA Sá. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII
MARCA'CERESITP CIIISE T9

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa 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, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 19 y
otros y los antecedenrcs obrantes en eutos y de la documentación acompañada, surge que la

denominación solicitada "CERESITI{' corresponde a la Empresa Argentina reconocida en el

mercado argentino por su trayectoria y posicionamiento dentro del rubro de aütivos hidrófugos

para mezclas cementicias

Que, si bien obra en eutos la oposición inte¡puesta por AMADEO BUONGERMINI
S.R'L. quien invoca derecho de prioridad en la presentación de la denominación *CERESITIf'

en nuestro país, corresponde señal¿r que la mera prelación remporal en la solicitud de registro no
resulta suficiente cu¿ndo se encuentra en juego la protección de un¿ marce notoria reconocida a

nivel internacional.-----

Que, asimismo, la marca goza de una imagen comercial consolideda, basada en una

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

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

se asocia a productos de perFumería de procedencia exrranjera, distinguiéndose

origen, calidad y prestigio en el mercado inrernacionel..------

Pá,9¡na2 de 6
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POR LIT CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENIE Y NO SE HACE LUGAR A III
ACCIÓN DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMIM S.R.L. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III
MARCA *CERE§ITA' CIITSE 19.

Que, en cuarito a su rubro, la marca CERESITA se idendfice con productos del secror

industrial y de la construcción, tales como mereriales aislantes, plásticos semielaborados y
productos técnicos destinados a la protección, recubrimiento y acondicionamiento de superficies,

los cuales Poseen una finalidad eminentemente técnica y se encuentran dirigidos a un público
consumidor especializado. En consecuencia, la marca cumple adecuadamente su función
distintiva en el mercado, vinculándose a un ámbito productivo específico y claramenre

üferenciado

Que, la marca "CERESITIt'', goze de un reconocimiento generalizado en el mercedo

internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme d, arthulo 6
bis del Conuenio de Pans para la Protección de la PrEiedad Industnal, el cual establece que los

países de la Unión se obligan a recbazar o inualidar el registro, y a probibir el aso, d.e ana rnarca

que cznstitrty¿ una reproduccitin, imitación o traduccitin susceptible de crear confusión con ana
Tnarca notoriamente conocida en sa terntorio, Aan caando dicba tnarca 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", ücet"Las llamadas rnarcas notorias.../...

territonalidad.) I con resPecto a productos o serricios no protegidos por sa registro I con los cuales no

bay relacidn (ercepcün al principio de apecialdad.).' -----------

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

relación a les marcas notorias: "Cuando la marca base del rabazo es ana rnarcA intensamente

gran difusidn o goza del carácter de notoria, el criterio que se aflica en el cotejo es

UAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Arandura Eür.,2007 -pag. L93.
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMIM §.R.L. CONTRA
SAINT-GOBAIN ARGENTINA S*6- SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'CERESITK CIIISE 19

nguroso o más e¡tricto. con lafnalidad de euitar el aprouecharniento del prestigio ajeno, bacer ualer
la leahad, buenafe comercial y protryr los intereses del público consamidof" y., este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de auros, además de las

manifestaciones obrantes en el expediente edministrativo, tras reelizar una investigación más

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca solicitada exrranjera CERESITA
perteneciente a la emPresa argentina SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. y tras la búsqueda

realizade en la base mundial de datos de marcas', tenemos que se encuentra registrada la marca

CERESITA, en su país de origen demostrándose asl la notoriedad de la marca registrada.-

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

marcas notorias, diciendo: "Las llamadas tnarcas notorias .../... paeden_¡ez_¿&nüdas

y con

resPecto a productos o senticios no protegidos por su registro 1t con los cuales no baya relacitin

(excepcidn al pincipio de esPecialidad). Expresa además "la presentacidn de uarios regutros

extranieros en respaldo de los derecbos d¿ una rnarca no deja de tener ualor, pues los mismos

demuestran la existencia preaia y la difusidn del signo, lo que hace casi ineuitable que el tercero qile
solhité esa rnarca o la re§stró en el país lo baya becbo en fortna consciente de que se trataba de un

signo que pertenecía a oto con lo que quedana incurso en la probibición del Art. 2 inc. i.../...

basando su pretensión en el hecbo del a?oderarniento de un signo aieno. con la rnala fe
co ncom i tante." - - - - - - - - - - - - - -

En este sentido, se habla de que la notoriedad de una m¿rce rompe el principio de

territorielidad. Para otorgar la calificación de notoria a una marce se deben conjugar tres

3 "DERECHO DE MARCAS" -Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo perrot,Z}lT
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elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario
importante".

En este sentido, se babl'a de qte la notoriedad de ana rnarca nomlre et principio
de teritorialidad. Para otorgar la celificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

elementos: "La antigüeded de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario
impoftante".

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

el territorio nacional, lo cierto es que el cerácter notorio de la marca "CERESIT[", con
trayectoria centenaria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una protección
preferente. En este sentido, la notoriedad y el presrigio dcanzados por la denominación deben

prevalecer sobre la mera prelación registral, a fin de salvaguardar la verdadera función de la marca,

que consiste en garantizar le. identificeción cierta de los productos con su auténtico origen
empresarial y evitar toda forma de confusión en el público consumidor

Que, en conclusión, efectivamente la marca solicitada no se encuentre comprendida
dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Asf las cosas, y de conformidad a lo previamente
sostenido, no existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en

registro, Pues, como mencionamos anteriormente no se halla inserta dentro de las prohibiciones
establecidas dentro del art 2o inc. i) de la Ley n" 1.294/95 de Marcas que preceprua:"los signot qil.e

se bubiesen solicitado o registrado por qaien no tuuiese legr.tirno interés o por quien conocía o d,ebiera

conocer que el signo pertenecía a un tercero».--------------

lo expresado y de conformidad al ordenamienro juríüco marcario vigente, esra

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

la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LIT CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA
MARCA'CERESITA' CLITSE I9.:--_-
corresponde revocar el Dictamen n! ll9/25,de laJefarura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la
oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
III DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
AMADEO BUONGERMINI S.R.L. contra SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A.
sobre oposición al registro de marca "CERESITH' clase 19, Expediente n' 237lll3
solicitada por SAJNT-GOBAIN ARGENTINA S.A.

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de le
"CERESITIf' clase 19, Expeüente n' 237L113,
ARGENTINA S.A..---

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUAREZ

solicitud

solici

de la marca

Pá,grne6de 6
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Asunción,

VISTO:
0 6 FEB 2rJ26

El expediente caratulado: AMADEO BUONGERMINI s.R.L. conrra

SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. sobre oposición al registro de marca "CERESITIf' clase

17,Y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contre la solicitud de registro de la marca CERESITA,

solicitada para la clase 17, sobre la merca solicitada CERESITA clase L7, por lo que corresponde

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

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

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

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

velando siempre por el inrerés general.

Que, td como lo expresa el Art. 1 de le 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 mercei es decir, dichas

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

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

en que figuren, siempre que tengan relación encre ellos.
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR AMADEO BUONGERMIM S.R.L. CONTRA
SAINTIGOBAIN ARGENTINA S.A. §OBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE III
MARCA *CERE§ITtr CLI\SE 17.

limitaciones a la hora de considerar la üabilidad del registro marcario se encuenffan pere

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

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

corresponde a esta instancia administrativa, reilizat 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, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 17 y
otros y los antecedentes obrantes en autos y de la documentación acompañada, surge que la

denominación solicitada "CERESITTt'' corresponde a la Empresa Argentina reconocida en el

mercado argentino por su trayectoria y posicionamiento dentro del rubro de aditivos hidrófugos

para mezclas cementicias

Que, si bien obra en eutos la oposición inteqpuesta por AMADEO BUONGERMINI
S.R.L. quien invoce derecho de prioridad en la presentación de la denominación "CERESITA"
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 internacional.----

Que, asimismo, la marca goza de una imagen comercid consolidada, basada en una

identidad visual elegante y moderna que refuerza su posicionamienro denro del sector

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

se asocia a productos de perfumería de procedencia extranjera, distinguiéndose

origen, calidad y prestigio en el mercado internacionú.------

Pá,gna2de6
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Que, en cuanto a su rubro, la marca CERESITA se identifica con productos del secror

industrial y de la construcción, especialmente aquellos comprenüdos en la Clase 17 de la,

Clasificación Internacional de Niza, tales como materiales aislantes, plásticos semielaborados y
productos técnicos destinados a la protección, recubrimiento y acondicionamiento de superficies,

los cuales poseen una finalidad eminentemente técnica y se encuentran dirigidos a un público
consumidor especializado. En consecuencia,, la merce cumple adecuademente su función
disdntiva en el mercado, vinculándose a un ámbito productivo específico y claramente

diferenciado.

Que, la marce "CERESITA" t goze de un reconocimiento generalizado en el mercado

internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conform e il, ertículo 6
bi¡ del Conuenio de Pans para la Proteccidn de la PrEiedad Indastrial, el cual establece que los

países de la Unidn se obligan a recbazar o inualidar el registro,l a probibir el uso, de ana rnarca

que constituya una rEroducción, irnitacidn o traduccidn susccptible de crear confusilín con ana

Tnarca notoiamente conocida en .su. territoril, aan cuando dicba 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 llarnadas rnarcas notorias .../...

territonalidad.t I con res?ecto a prodactos o senticios n0 protegidos por s& registro y con los cuales no

baya relacúin (excepción al pnncipio de eEecialidad).' ----------

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

marcas notorias: "Cuando la marca base del recbazo es ana rnarca intensarnente

AYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. A¡andura Eüt.,2007 -Pag. L93.
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utilizada, de gran difusidn o glza del carácter de notoia, el citerio que se ailica en el cotejo es

iguroso o má¡ estricto- con lafnalidad de euitar el aprouecbamiento del pratigio ajeno, bacer ualer

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

casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las

manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras reelizar una investigación más

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca solicitada extranjera CERESITA

perteneciente a la empres¿ argentina SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A. y tras la búsqueda

reilizede en la base munüal de datos de marcasa, tenemos que se encuentra registrada la marca

CERESITA, en la clase 17, en su país de origen demostrándose así la notoriedad de la marce

registrada.-

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

marcasnotorias,diciendo:,,Lasllamadasn1arcasnotorias...l.,@
exitosamentefuera del ?aís en qae están registradas (exce?cidn al?rinci?io de terntorialidad) y con

resPecto a productos o senticios no protegidos por su regtstro y con los cuales no baya relación

(excepcitín al principio de especialidad). Expresa además "la presentación de uarios registros

extranjeros en reEaldo de los derecbos de una rnarca no deja de tener aalor, pues los misrnos

demaestran la existencia preuia y k difusidn del signo, lo qae bace casi ineuitable que el tercero qae

solh¡tó est rnorca o la regutni en el país h baya hecbo en forrna consciente de que se trataba de un

signo que ?ertenecía A zto, con lo que quedana incurso en la probibición del Art. 2 inc. í.../...

basando sil Pretensidn en el becbo del a?oderarniento de un signo ajeno. con la rnala fe
co nco mit ante.» - - - - - - - -- - -- - -

DE MARCAS" -Jorge Otamenü. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,Z}L7

1
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En este sentido, se habla de que la notoriedad de una marca rompe el principio de

territorialidad. Para otorgar la calificación de notorie a una marca se deben conjugar tres

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

En este sentido, se babla de que la notoriedad de una tnanca nompe el principio
de tetitorialiddd. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario
importante". -

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

el territorio nacional, lo cierto es que el carácter notorio de la marca "CERESITIt'', con

trayectoria centenaria y reconocimiento internaciond, otorge a su titular una protección

preferente. En este sentido, 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 consiste en garantizx la. identificación cierta de los productos con su auténtico origen

empresarial y evitar toda forma de confusión en el público consumidor

Que, en conclusión, efectivamente la marca solicitada no se encuentre comprendida

dentro de una de las prohibiciones del A¡t. 2. Asllas cosas, y de conformidad a lo previamente

sostenido, no existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en

registro, Pues, como mencionamos anteriormente no se halla inserta dentro de las prohibiciones

del art 2o inc. i) de la Ley n' L.294/98 de Marcas que preceprue:"los signos qae

o registrado por qaien no tuuiese legítimo interés o por quien conocía o debtera

ía a un tercero " .---------
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Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurldico marcario vigente, esra

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

registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos pare su regisrro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n! L20/25,de laJefatura de le Tercera Sda y no hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder asl en derecho.-

Por tanto,
LI\ DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESI,JELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
AMADEO BUONGERMINI S.R.L. contre SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A.
sobre oposición al registro de marca "CERESITIt'' clase 17, Expediente n" Z37LLL2
solicitada por SAJNT-GOBAJN ARGENTINA S.A.

Ardculo 2.- DISPONER la prosecución de la
"CERESITIt'' clase 17, Expediente n" 237LLL2,

ARGENTINA S.A..--.

Artlculo 3.- NOTIFfqLTESE por cédula. --

solicitud de

solicitada

SUAREZ

Directo
Dirección Asuntos Marcarios Litigiosos

de la marca
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fuunción.' 06FtB 2iJ26
VISTO:

El expediente caratulado: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. YATENAS ENERGIA
S.A. contra ARIE Y ESTRUCTURA S.A. sobre oposiciones al registro de la marca AESA

ARIE Y ESTRUCTURA Y ETIQUETA, clase 37 y,----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de regisrro de la marca AESA ARIE Y
ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA, solicitadeparela clase 37, enbase a las marcas AESA, clase

36 y AESA clese 42, 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 analizar la oposición a la solicitud de registro de una mzrce,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

' Articulo 1t'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su ritular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisücciondes las ¿cciones y medidas que correspondan

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

otro inducir directa o indirectamente a confi¡sión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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cl,ltsE 37.----------

legislación marctria, ciertas restricciones pera el registro de una marca; es decir, dichas

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del regisrro 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. 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 AESA ARIE Y ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA y las marcas

oPonentes AESA y AESA gramaticalmente d primer golpe de vista las marcas están expresadas

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

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que las marcas

oPonentes no comParten la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el

sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada por un lado 'r{ES^f registrada
en la clase 36 uSeroicios 

relacionados con los segaros-reasegurls, tales como seraicios preaados por los

agentes o corredores qile se ocuPan de seguro*reasegnros, los serticios prestados a los asegaradlres )) a

los asegurados en general 1 los seroicios de sascripcidn de segaros, serüicios de reAsegaros"lpor la otra
oposición AESA registrada en la clase 42: "seroicios de diseños de ingeniena, senticios de

análisis e inuestigación industiales, calibración-medicirín-, diseño y daarrollo de equipos

1 de sofiware, consubona en diseño y desarrollo de bardware, programacidn de

icacidn de programas informáticos, consultona en softuare; instalacitin de

de sortware; actaalización de sofiware; análisis de sistemas informáticos;
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elaboracitín de planos para la construcción; consultorta en aborro de energía; conuersitin d.e datos y

Prograrnas informáticos accepto conuersidnfisica; diseño de sisternas informáticos; diseño industrial;
senticio científcos 1 ucnológicos así como seruicios de inuatigacitín I diseño en estls árnbitos;

ingeniena" mientras que la solicitud de registro 'AESA ARIE Y ESTRUCTURA S.A."

pretende Proteger servicios de la clase 37. específicamente: "alquiler de excauadoras; alquiler de

gn)as [máquinas de constraccidnJ; construccidn de puertos; constraccitín de rompeolas; construccirín

naual; construccitín sabmanna; consuboia sobre construccirín; perforacitín de pozw (dragado);

reparacidn sabmaina; senticios de fracturacíón hídráulica; supertisión [direccir)nJ de obras de

construcción".

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

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

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

pretende obtener protección, siendo necesario un registro independiente por cada clase de

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

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

registrada.

Que, entre las marcas en litigio: AESA ARIE Y ESTRUCTURA S.A. (solicitada) vs.

AESA y AESA (oponentes), en conjunto y sucesivarnente, es de relevancia la comprensión

precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en

y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una

y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así

claray efectiva tanto a nivel auditivo como conceprual, estas diferencias nos da

i',,'

\x**g1»li;
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Resolución D.A.M.L n. " 72
POR III CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE§ Y NO SE HACE LUGAR A II§
ACCIONES DEDUCIDA§ POR ASEGURADORA DEL E§TE S.A. Y ATENAS
ENERGIA §.A. CONTRA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE II\ MARCA AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. Y ETIQUETA,
CLASE 37.

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

mercedo.---

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. AI respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas.-----

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

frecaentemente requeridas por el Tribunal suprernl et qr¿e las marcas ban de ser analizadas con

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

an lagar preferente el qae proPugna ilna uisidn de conjanto sincrétha, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada rnarca confrontada, sin descompuner sa unidad fonética y
gruif.ca"z.--

Que, al rcalizer el esruüo sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con las

marcas ye existentes (base de oposiciones), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su

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

posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunro vemos que dejan una

impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exisra una conFusión entre dichas

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

-Fundamentosde Derechode Marcas -pág. 199.
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Resolución D.{M.L n.' t¡ U

POR IIT CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IITS
ACCIONES DEDUCIDAS POR ASEGI,JRADORA DEL E§TE S.A. Y ATENAS
ENERGIA S.A. CONTRA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE IIT MARCA AESA ARTE Y ESTRUCTI.'RA S.A- Y ETIQUETA,
cllt§E 37

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

cierto que ese hecho .ro puede inducir al consumidor a error o confusiórr. y en ningún momento

podrán ecarrear inconvenientes al público interesado puesto que ranro la solicirud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la.fuerza diferenciadora demodo
suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.-

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 las marcas

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

Partes comunes no constituye un imPedimento para el registro de una nueva marca. siempre que

esta incluya otros elementos capaces de integrar un coqiunto

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

distinguible de las marcas de las oponentes, 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" delel,ey de marces ns 1.294/98r / clue reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

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

de una marca.

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

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

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

secuentemente, corresponde revocar el Dictamen n" 504/25 emitido por la

ffi72
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Resorución D.a.M.L "."S--ffij} Ü 'l 2
POR LA CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTE§ Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR A§EGURADORA DEL ESTE S.A- Y AITNA§
ENERGIA S.A CONTRA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. SOBRE OPOSICIONES AL
RXGISTRO DE IIT MARCA AESA ARTE Y ESTRUCTURA S.A. Y ETIqUETA,
cllt§E 37.----------

jefatura de

derecho.---

Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder asl en

Por tanto,

LA DIRECTORA DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por ASEGURADORA DEL ESTE s.A. Y ATENAS ENERGIA s.A. contra ARrE y
ESTRUCTURA S.A. sobre oposiciones d regisrro de la marca AESA ARrE y
ESTRUCTURA S.A. Y EXQUETA clase 37, Expediente no 2523744 solicitada por
ARIE Y ESTRUCTURA S.A..-...--..-.

Artlculo 2.- DI§PONER la prosecución de trámites de la de registro de la
merca AESA ARIE Y ESTRUCTURA S.A. Y Expediente n"
2323744 solicitada porARTE YESTRUCTURA S.A.-

Arrlculo 3.- NOTIFÍqLIESE por cédula.

SUAREZ

\
Dirección Asuntos Marcarios Litigiosos

v,
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ResoluciónD.a.M.L".' I m ffi Ü y 3
PoR LIT CUAL SE DECIIIRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT RccTÓN
DEDUCIDA POR COLOMBINA §.A. CONTRA LI,IISA MARIA DUARTE
GONZALEZ y LUrS ALEJANDRO pArVA S,ILEZ SOBRE OpOSrCróN AL
REGISTRO DE LII MARCA'LA COLOMBIANA y ETIqUETK, CLI\SE 29.-----*

Asunción, 0 il Fits 2ü2ü

YISTO:

El expeüente caratulado: COLOMBINA S.A. contra LUISA MARIA DUARTE

GONZALEZ Y LUIS AIEJANDRO PAM BAEZ sobre oposición al registro de la marca IA
COLOMBIANA Y EXQUETA clase 29, y. ----

CONSIDERANDO:

Qu., se promueye oposición contra la solicirud de registro de la marce "LA
COLOMBIANA Y ETIQUETA', solicitada para la clase 29, en base al registro de le marca

COLOMBINA en la clase 29, 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 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' 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

I Artículo 15".- El registro de une marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su tidar el derecho al uso

exclusivo de la misma y a ejercer ante los órgenos jurisdicciondes las acciones y medidas que correspondan

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

clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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"

PoR IIT CUAL sE DECLI\RA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ y LUIS ALEJANDRO pArVA BILEZ SOBRE OpOSrClóN AL
REGISTRO DE LA MARCA *Il\ COLOMBIANA y ETIQLJETA", CII\SE 29.-----_

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa reelizer el análisis de la solicitud en 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.-

Qr., al cotejar las marcas solicitada LA COLOMBIANA Y ETIQUETA y

COLOMBINA oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemenre

confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos

que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual lo que puede

llevar tanto a la confusión ürecta (tomar ilna ruarca por otra) como e la indirecta (considerar que

ambas tienen un mismo oigen de produccidn).----------

Que, en ruzón 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 marcas en cuestión tienen por fnalidad distinguir
productos muy relacionados de la clase 29 (Todw, corno plr ejernplo: came, pescado, carne de aue;

extractos de carne; fratas 1 uerdaras, honalizas 1t legumbres en conserüA, congeladas, secas y cocidas;

jaleas, confturas, cornPotas; bueaos; lecbe, quesos, rnanteq*illa, ygar y otros prlductos lácteos; aceites

I grasas Para aso alirnenticio), lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada

procedente.

además el oponente COLOMBINA ya es una marca registrada en nuestro pals con

:/ml.57l en la clases 29, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que

ición en la oposición conrra la solicimd de LA COLOMBIAN A,.-------------
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POR LIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PATVA BAEZ SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA'Il\ COLOMBIANA y ETIQLJETA" CII\SB 29._*____

Que, resulte evidente la identidad por tanto esta Dirección considere que la marca

solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza.üstintiva,

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

Que, por las semejanz¿s mencionadas, esta Dirección considere que existirá el riesgo de

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

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

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

resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la fala 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 laLeydeMarcasqueestablece:"Nopodrá

registrarse c0rn0 rnarcas los signos qile constitillan il.na reproduccün imitación, traduccirín,

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

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

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 1 regisffofaesen susceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asociacidn cln ese tercerl, o signifique un aprouechantiento de la notoriedad

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

bubuse becbo conocido el signo".----

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

que la marc¿ solicit¿da se halla incursa en las causeles prohibitivas de registro

Ley n' 1.294/98 y no reúne los requisitos pare su regisrro, por lo que
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POR IIT CUAL §E DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCTÓN
DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PATVA S.ILEZ SOBRE OPOSTCTÓN AL
REGISTRO DE LII MAR'CA .LA COLOMBIANA y ETIQUETT, CLI\SE 29.-__*_*

corresponde confirmar el Dictamen n! 31/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

LA DIRECTORA,, o,.,*i#fr*.*os LITIGIosoS
RESUELYE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
coLoMBINA s.A. conrra LUISA MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS
ALEJANDRO PAIVA BAEZ sobre oposición al registro de marca *LA

COLOMBIANA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente no 23559O solicitada por
LUISA MARIA DUARIE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ

Artlculo 2.- RECHAZAR le solicirud de registro de le marca " LOMBIANA
Y ETIQUETIt'' clase 29, Expedienre no 2355969, sohti MARIA
DUARIE GONZALEZ YLUIS ALEJANDRO PAIVI

Artlculo 3.- NOTIFÍQLIESE por cédula. ---

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR COLOMBINA §.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PATVA BAEZ SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE Itt MARCA .Ll\ COLOMBIANA y ETIQLJETtr, CII\SE 35.---*_-__

Asunción, 0 § FrB 2ü26

VISTO:

El expediente caratulado: COLOMBINA S.A. contra LUISA MARIA DUARTE

GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ sobre oposición al registro de la marca IA
COLOMBIANA Y EXQUETA clase 35,y.-----

CONSIDERANDO:

Qo., se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marce "LA
COLOMBIANA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca

COLOMBINA en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección dererminar si las marcas

son o no confundible s.---------------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyt 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 marcarie, ciertas restricciones para el registro de una merca; es decir, dichas

t Artículo 15'.- El registro de una marce hecho de acuerdo con este le¡ concede a su tiular el derecho al uso

isma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las ecciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengan rel¿ción entre ellos.

lr
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poR LA cuAL sE DEcLIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR a LA eccróN
DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA LI.IISA MARIA DUARTE
GONZALEZ y LUIS ALEJANDRO pArVA Si¡nZ SOBRE OpOSrCrÓN AL
REGISTRO DE III MARCA'Ll\ COLOMBIANA y ETIQLTETA" CII\SE 35.------
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro m¿rcario se encuentran pare.

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Qr., al cotejar las marcas solicitada I/. COLOMBIANA Y ETIQUETA y

COLOMBINA oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente

confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elemenros

que las hacen prácticamente idéndcas en los planos fonético, visual y conceprual lo que puede

llevar tanto a la confusión directe (tomar una rnarca por otra) como a la indirecta (considerar que

arnbas tienen un rnismo oigen de producción).--------

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

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

además debemos tener presente que las marcas en cuestirín tíenen por finalidad distinguir

produxos y seruicios may relacionados de la clase 29 7 j5,lo que nos de la pauta que la oposición

sea declarada procedent e.--------------

el oponente COLOMBINA ya es una marca registrada en nuestro país con

7l en la clases 29, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que

en la oposición contra la solicimd de LA COLOMBIANA.----------
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POR LA CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARTE
GONZALEZ y LUIS ALEJANDRO pArVA BAEZ SOBRE OpOSrCrÓN AL
REGISTRO DE Llt MARCA *Ll\ COLOMBIANA y ETIQUETH" CLASE 35.------

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 fierzedistintiva,

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

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

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

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

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

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

interés en sustenter la oposición

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

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

registrarse czrno rnArcAs los signos qae constituyan unA reproduccidn imitacitín, traducción,

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

conocido en el sector pertinente del pilblico, que Peltenece a an tercero, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los qae se aph4ue el signo, cuando su aso I registrofuesen susceptibles de caasar

confusión o un nesgo de asociacidn con ese tercero, o signifque an aprouechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucün de su fuerua distintiua, cualquiera sea la rnanera o medio por el caal se

bubiese becbo conocido el signo".----

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

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

n" 1.294/98 y no reúne los requisitos pare su registro, por lo que
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PoR LA CUAL sE DECIIIRA pRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA POR COLOMBINA S.A. CONTRA LUISA MARIA DUARIE
GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO pArVA nÍ¡nZ SOBRE OpOSrCrÓrrl AL
REGISTRO DE Ll\ MARCA'LA COLOMBIANA y ETIQLTETA" CLASE 35.---**-
corresponde confirmar el Dictamen n." 32/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
COLOMBINA S.A. conrra LUISA MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS
AIEJANDRO PAM BAEZ sobre oposición al registro de marca 'LA
COLOMBIANA Y EXQUETA" clase 35, Expediente n" 2355974 solicitada por
LUISA MARIA DUARIE GONZALEZ Y LUIS AIEJANDRO PAIVA BAEZ

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la BIANA
Y ETIQUETi{' clase 35, Expediente no 2355974, soli

DUARIE GONZAIEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVI

Artlcuto 3.- NOTIFÍqUESE por cédula. --

SUAREZ

Marc¿rios Litigiosos

por LUISA
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POR III CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LUISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUI§ ALEJANDRO PATVA BAEZ SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\ MARCA LA DONNA Y ETIQI.'ETA, CLI\SE
35.----------

Asunción, C;; ,frr| j;:i
YI§TO:

El expediente caratulado: CONFITERÍA EL MOLINO S.R.L. contra LUISA MARIA
DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA BAEZ,sobre oposición al registro de la

marca LA DONNA Y ETIqUETA, clase 35, y-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la merca IA DONNA Y
ETIQUETA solicitada para Ia clase 35, en base a la marca EL MOLINO en la clase 35, por lo que

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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 merca; es decir, üchas

t Artículo I5o.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su tinrlar el derecho al uso
exclusivo a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que corresponden

lesione derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al regisrro y al uso de cualquier
que pueda directa o indirectamente a confi.rsión o asociación entre los productos o servicios
sea Ia clase en figuren, siempre que rengen relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R.L. CONTRA LI.IISA
MARIA DUARTE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PATVA BAEZ SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA DONNA Y ETIQI.'ETA, CLASE
35.----------

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

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

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

corresponde a este insmncia administrativz reiliz*r 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 LA DONNA Y ETIqUETA y la marca EL MOLINO oponente

gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que

hacen una marcada üferencia entre las mismas.----

Que, entre las marcas en pugn* I,A DONNA Y ETIqUETA (solicitada) vs. EL
MOLINO (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
intelpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar esras distinciones permite una

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

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

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

mercado.---

Que, las diferencias son apreciables anto gráfrca o eudidvamenre, tal como enseña la

marcaria alrealizer el análisis de marcas para determinar una eventual

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

Pá,g¡na2de5
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Que, al reelizal. el estudio sobre la posible coexistencia enrre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su

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

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

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

Que, al profundizar en las diferencias entre LA DONNA Y ETIQUETA (solicitada) vs. EL
MOLINO (oponente), se aprecia que las mismas son notables ranro desde el punro de vista

gráfrco como auditivo. En este caso, las üferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las

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

general claramente üferenciada

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

podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una etiqueta

que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfunübles. Por

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

Oponente

,-' )'t

f \&l 'i,
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Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "(Jna de las reglas más

frecaent€mente requeidas Plr el Tribunal saprerno es qile las rnarcas ban de ser analizadas con

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

un lugar preferente el qae prEugna ilna uisitín de clnjilnto sincrétha, dade la totalidad de los

elementos integrados de cada rnarca confrontada, sin descomponer sa anidad fonétha y
gráf.ca"2.--

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

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

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirme que las marcas en pugne no

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

inconveniente legal. ---

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo regisrrable 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 ng 1.2)4/98r / eue reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

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

- Fundamentos de Derecho de Marcas - pág.199.

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 242/25 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asl en

derecho.---

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

RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
CONFITERIA EL MoLINo S.R.L. conrra LUISA MARIA DUARTE G)NZALEZ
Y LUIS ALEJANDRO PArVA BAEZ sobre oposición al registro de la marca LA
DONNA Y EIQUETA, clase 35 Expediente no z3sz243 solicitada por LUISA
MARIA DUARIE GONZALEZ YLUIS ALEJANDRO PAIVA BLEZ.--.---

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de

marca LA DONNA Y ETIQUETA, clase 35,

LUISA MARIA DUARIE GONZALEZ YLUIS

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

SUAREZ

de Asuntos Marcarios Litigiosos

registro de la
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ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.R-L. CONTRA LUISA
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30.

Asunción, 0tl[§ 2026

VISTO:

El expediente caranrlado: CONFITERfA EL MOLINO S.R.L. contra LUISAMARIA
DUARIE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PAIVA B.é§Z,sobre oposición al registro de la

marca LA DONNA Y ETIQUETA, clase 30, y------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contre la solicitud de registro de la marca LA DONNA Y
ETIQUETA solicitada para la clase 30, en base a le marca EL MOLINO en l¿ clase 30, 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 denro de las prohibiciones que esteblece 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 encuentr¿n reguladCI en la propia
legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

{1- El registro de una marca hecho de acuerdo con esm ley, concede a su tin¡lar el derecho al uso

y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho e oponerse d registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confiusión o asociación enue los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan releción 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 váIidos como el derecho a constituir una merca.-

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

corresponde a esta instancia administrativa. realizer 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 anfisis minucioso en conjunto de las marcas en controyersia podemos

noter que la marca solicitada LA DONNA Y ETIQUETA y la marca EL MOLINO oponente

gramaticalmente al primer golpe de vista las m¿rcas están expresades de diferentes meneras, lo que

hacen una marcada diferencia entre las mismas.---

Que, entre las marcas en pugna: I/. DONNA Y ExeuETA (solicitada) vs. EL
MOLINO (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de

las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar mdentendidos 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 cltay efectiva tanto a nivel auütivo como conceptual, estas diferencias nos da

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

mercado.--

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

ia marcaria arlreelizal. el anfisis de marcas para dererminar una eventual

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

Págrne?de5
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ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO §.R-L. CONTRA LI,IISA
MARIA DUARIE GONZALEZ Y LUIS ALEJANDRO PATVA BAEZ §OBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA IIT DONNA Y ETIQI,IETA, CIII§E
30.----------

Que, al reelizr, el estuüo sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

m¿rca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizades en su

arroie la visión en conjunto es el criterio que debe primar e la hora de determinar si exisre

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

üchas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente enrre las mismas.

Que, al profundizar en las diferencias entre LA DONNA Y ETIQUETA (solicitada) vs. EL

MOLINO (oponente), se aprecia que las mismas son notables ranro desde el punro de vista

gráfico como euütivo. En este caso, las üferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las

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

general claramente üferenciada

Que, también cabe señalar que, no solo se maliza. el plano gramaticel sino también el visual,

podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una etiqueta

que los identifica, siendo de esta manere claramente distinguibles, por ende, inconfundibles. Por

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

rt{ct*.
Oponente
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Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "(Ina de las reglas más

frecaenternente reqr¿eidas por el Tnbunal sapremo et qile las marcas han de ser analizad,as con

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

un lagar preferente el qae propugna una uisión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada rnarca confrontada, sin dacomponer ra anidad fonética y
gruíf.ca"2.--

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

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

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto

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

Presente riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no represenra ningún
inconyeniente 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" dela Ley de marces ns 1.294/98, 1, eue reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

-Que, est, Dirección considera que la merca solicitada podrá coexistir pacíficamenre sin

público consumidor debido a que la solicirud de registro reúne los

Fundamentos de Derecho de Marcas - pá5. 199.

Í/

11/;

\\',t
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POR IIT CUAL SE DECII\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A IIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFITERIA EL MOLINO S.RL. CONTRA LUISA
MARIA DUARIE GONZALEZ Y LUI§ ALEJANDRO PATVA BAEZ SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA IJI DONNA Y ETIQI,IETA, CLASE
30.----------

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 243/25 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asl en

derecho.---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
CONFITERIA EL MoLINo S.R.L. conrra LUISA MARIA DUARTE GONZALEZ
Y LUIS ALEJANDRO PAM BAEZ sobre oposición al registro de la marca LA
DONNA Y ETIQUETA, clase 30, Expedienre no 2352237 solicitada por LUISA
MARrA DUARIE GONZALEZ y LUrS ALEJANDRO pArVA BLEZ.-___-_

Artfculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la de registro de la
marca LA DONNA Y ETIQUETi{, clase 30, solicitada por

BAEZ.----------LUISA MARIA DUARIE GONZAIEZ YLUIS

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula. -

SUAREZ

Directore
Direcció Asuntos Marcarios Litigiosos

7
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Asunción, 09FtB 2UIt

YISTO:

El expeüente caratulado: COMPAÑIA DISTzuBUiDORA INTERNACISNAI S.A.
(CODISA) contra ANCHI S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLD CITY' clase 34
yr-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GOLD
CITY', solicitada para la clase34,en base a la marca GOLD CITYen la clase 34 respecrivamente,

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 leyr a esta dependencia administrariva, al

momento de aurtilizer la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que esrablece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

ULEI registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

ürecta o indirectamente a confirsión o asociación entre los productos o servicios
figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

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

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

corresponde a esta instancia administrativa reelizar el análisis de la 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 denominación solicitada "GOLD CITY' se

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

oposición GOLD CITY, 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 fuerze.disdntiva,

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

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

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

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

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

un

de

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

alegados por la parre contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR COMPAÑIA DISTRIBI,JIDORA INTTRNACIONAL S.A.
(CODISA) CONTRA ANCHI §.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA *GOLD CITY" CLASE 34.--...-..--

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la decleración de rebeldfa no solo otorga

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

solicitada para su registro.---

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la ceusal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2delel,ey n' L.294/95 De Marcas.-

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

resolver el presente expediente con base en los elemenros disponibles, presumiendo l¿ 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 corno rnarcas los signos que constituyan unA reproduccitin imitación, traduccfuin,

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

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

prodactos o senticios a los que se aplique el signo, cuando su uso 1t registrofuesen susceptibles de causar

confusidn o un nesgo de asociacirin con ese tercero, o signif.que an aprouecbarniento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".----

expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esra

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

n" L.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LII CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A TE ECCTÓN
DEDUCIDA POR COMPAÑIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL S.A.
(CODISA) CONTRA ANCHI S.A. SOBRE OPOSICTÓN AL REGISTRO DE II\
MARCA'GOLD CITT CLASE 34.-.-..---..

corresponde confirmar el Dictamen n.' 08/26, 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:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
COMPAÑIA DISTzuBUIDORA INTERNACIONAL S.A. (CODISA) CONTTA

ANCHI S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLD CITY' clu;e 34, Expediente
n" 2257182 solicitada por ANCHI S.A.---------

Artlctlo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la clase

34, Expediente no 2257l82solicitada por ANCHI S.A.

Artlculo 3.- NOTIFfQLJESE por cédula.

ALVARENG

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

Página 4 de 4
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII ACCIÓN
DEDUCIDA POR CABAÑA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA 'CfT Y ETIQUETT CIIISE
35.----------

Asunción,[]!FIBlü16

VISTO:

El expediente car¿tulado: CABAÑA LOS TROCOS S.A. contre SAREZ S.A. sobre

oposición al registro de marca "CLIYETIQUETA" clase 35, yi-*-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CLI Y
ETIQUETIt'', solicitada pr,l-la. clase 35, en base al nombre comercial CLI S.A. (acrónimo CLI
S.4., nombre comercial), clase 35, por lo que corresponde a este 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 tnilizer la oposición a la solicirud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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 resfficciones para el registro de una merca; es decir, dichas

I Artículo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esr¿ Ie¡ concede a su titular el derecho al uso

misma y a ejercer ¿nte los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse d registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirect¿mente e confi¡sión o asociación enre los productos o servicios

en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL §E DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ECCTÓN
DEDUCIDA pon ceneÑe Lo§ TRoNCos S.A. CoNTRA SAREZ s.A. soBRE
oposrcróN AL REGTSTRo DE Llr MARCA *cLT y ETrquETr cursE
3r.---*-
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 marce.

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

corresponde a esta instancia administrative realizar el anfisis de la solicitud en uámite y le
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 m¿rcario entre la denominación solicitada "CLl Y ETIQUETA"
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la base de la

oposición Nombre Comercial CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acronimo CLT), se percibe

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

fonético, üsual y conceptual.

Que, corresponde destacar que la marrce oponente CABAÑA LOS TRONCOS S.A.

(acrónimo CLI) constituye el nombre comercial, el cual goza deprotección al trararse de un bien

jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las

üvers¿s situaciones que rodean a la misma. En primer término, el A¡t. 72 dispone: "El nombre

comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del cornerciante, la razdn social o

denorninacün social adoptada, la enseña o la sigla u¡ada legalrnente en relación a ilna
deterzninada actiuidad comercial, I constitule una propiedad a los ,frtt^ de esta ley". Asu vez, el

A¡t. 75 expresa: "El derecbo exclusiuo sobre an nornbre cornercial se adquiere por su primer uso

público en el cornercio. No es necesario el registro del nornbre comercial para ejercer los derecbos

Pzr esta lef . El Art.76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre

dispone: "El titular de un nornbre comercial tendrá el derecho de irnpedir el uso en el

signo idéntico al nornbre comercial protegtdo, o un signo semejante cuando ellofuae
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poR rlt cuAL sE DECTIIRA pRocEDENTE y sE HAcE LUGAR a rlr eccróN
DEDUCIDA POR CETEÑE LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ §.A. SOBRE
oposrcrórrl AL REGISTRS DE LA MARCA oc1r y ETIeLTETa. cll\sE

susceptible de causar confusitín o an iesgo de asociacitín con la empresa del titular o con sus productos

o seroicios, o pudiera cailsar al titalar un daño econtimico o comercial injusto por razón de an

aprouechamiento indebido del pratigio del nombre o de la empresa del titulay'',y conforme a lo

dispuesto en los Anículos precedentes corresponde declarar procedenre la oposición

presentada.-

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 releyante el primer

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

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

entre las mismas.----

Que, así también se consteta en autos, como en su sitio Web, que dicha Empresa

Cabañas los Troncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razón social compuesra por el

acrónimo CLjf S.A. y de dicha menera es conocida por el público evidenciando un uso efectivo y

público del mismo en el ámbito comercial., como podemos üsualizar en el enlace:

h ttus: //www.clt.com.nv/-

-

Que tal modalidad de identificación resulta jurídicamenre relevante, en tanto el uso

reiterado y público de una denominación social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un
signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a

confusión o asociación indebida, conforme a los principios de buena fe comercial, protección del

consumidor y lealtad en la competencie.-------

r, por último cabe señalar que nuestra legislación marcaria protege firmemente los

en exclusividad según lo establecido por la le¡ y por tenro, permite a

o
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poR Llr cuAL sE DECTIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR A Ilt eccróN
DEDUCIDA poR cegAÑe LoS TRoNCos s.A CoNTRA SAREZ §.A. soBRE
oposrcróu AL REGISTRo DE LA MARCA ocLT y ETIqUETA" cllrsE

cualquier persona afectada en sus derechos oponerse a cualquier otra que pueda beneficiarse del

uso de su m¿rce o nombre, ya sea de forma directa o indirecta.-

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

la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el 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 prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2delal,ey n" 1.294/95 De Marcas.-

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

prohibiciones establecidas en el Att.2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establecez"No podrá

regixrarse czrno rnarcas los signos que constituyan ana reprodaaión imhacitín, traduccitin,

transliteración o transcnpción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar notoriamente

conocido en el sector pertinente del públko, que pertenece a ,tn tercero, cualesquiera que sean los

productos o serticios a los qae se aplique el signo, caando su uso y regisffofuesen suscEtibles de causar

confusión o un nesgo de asociación cln ere tercero, o signif,que un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubuse becho conocido el signo".----

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

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

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

PágSne4de 5



# h §9PrT§YQp:l lliill#li}$.roN¡\I\c PARAGUAY i',*1e'i'Éii'.1T',

Resolución D.A.M.L n.' v8
POR II\ CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII ACCIÓN
DEDUCIDA POR CABAÑA LOS TRONCOS S.A. CONTRA §AREZ S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA 'CLT Y ETIQUETf CLASE
3r.----------

corresponde revocar el Dictamen n." 529/25, de laJefatura de la Primere Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

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

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
CABAÑA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. sobre oposición al registro
de marca "CLI Y ETIQUEfI{' clase 35, Expediente no 2484248,solicitada por SAREZ
s.A.-----------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la

clase 3 5, Expediente n' 2484248,solicitada por

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos

ALV
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PoR II\ cUAL sE DECIIIRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA pon ceneÑe Los TRoNCos s.A. CoNTRA sAREz s.A. soBRE
oposrcróN AL REGISTRo DE LA MARCA ocf,r coupeñre LocIsrICA &
TECNOLOGTCA y ETIqLTETtr CrltSE 35.----

El expediente caratulado

oposición al registro de marca

Asunción, g! l[g 2ü?0

YISTO:

: CABAÑA LOS TRONCOS S.A. contra SAREZ S.A. sobre

"CLI coupeÑfe LoGISTICA & TECNoLoGICA Y
ETIQUETIt'' clese 3 5,.- - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicirud de regisrro de la marca "CLI
CoMPAÑIA LOGISTICA & TECNOLoGICA Y EXQUETIt'', solicitada para la clase 35, en

base al nombre comercial CLT S.A. (acrónimo CLI S.A., nombre comercial), clase 35, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyt 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 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

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

exc y a ejercer ante los órganos jurisüccionales las acciones y medidas que correspondan

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

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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Resolución D.A.M.L n.'

POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCIÓN
DEDUCIDA POR CENEÑE LOS TRONCOS §.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSTCIÓN AL REGISTRO DE III MARCA 'CLI COUPEÑIE LOGISTICA &
TECNOLOGTCA y ETIQUETT CIIISE 35.--*-

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 reiliz* el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marce previstas en la Ley de Marcas.--

Que, realizado el cotejo marcario entre le denominación solicitade"CLlf COMPAÑIA
LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETi{' se obserya a simple vista que la misma es

indefectiblemente confunüble con la base de la oposición Nombre Comercial CABAñA LOS

TRONCOS S.A. (acronimo CLI), se percibe que entre las mismas existen elemenros que las

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

Que, corresponde destacar que la marce oponenre CABAÑA LOS TRONCOS S.A.

(acrónimo CLI) constituye el nombre comercial, el cual gozadeprotección al üararse de un bien

jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Tlrulo II, acerca del Nombre Comercial y las

diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "El nornbre

cornercial podrá estar constituido por la designacidn, el nombre del cornerciante, la ranín social o

denominacain socíal adoptada, la ensefia o la sigla usada legalmente en relacilin a ant
deterntinada actiuidad comercial, ! constitrqe r¿na prlpiedad a los ,frrt^ de esta lef . Asu vez, el

Art. 75 expresa: "El derecho exclusiuo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso

público en el comercio. No es necesaio el regtstro del nombre comercial para ejercer los derechos

esta ley". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le esiste al titular del nombre

"El titular de un nombre contercial tendrá el derecbo de impedir el uso en el

idéntico al nombre cornercial protegido, o un sígno semejante cuando ellofuese
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POR LIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y sE HACE LUGAR A LII ecclÓN
DEDUCIDA pon cIgAÑe LoS TRoNCoS S.A. CoNTRA §AREZ S.A. SoBRE
oposlclÓN AL REGISTRo DE IIT MARCA .CfI coupeÑ¡e LoGI§TICA &
TECNOLOGICA y ETTQLTETT CLASE 35.-----

susceptible de causar confusión o an riesgo de asociación con la empresa del titalar o con sas productos

o seruicios, o pudiera cAasar al titular un daño econtirnico o cornercial injusto por razén de un

aprouecbamiento indebido del prestigio del nombre o de la ern?resa del titulaf ,y conforme a lo

dispuesto en los Artlculos precedentes corresponde declerar procedente la oposición

presentada.-

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

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

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

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

entre las mismas.-----

Que, así también se constata en autos, como en su sitio 'Web, que dicha Empresa

Cabañas los Tioncos S.A. (CLT), grra en el comercio con su razón social compuesra por el

acrónimo CLT Sá. y de dicha manera es conocida por el público evidenciando un uso efectivo y

público del mismo en el ámbito comercial., como podemos visualizer en el enlace:

httos: //www.clt.com.nv/.
--

Que al modalidad de identificación resulta jurídicamente relevante, en tanto el uso

reiterado y público de una denominación social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un

signo distintivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a

confusión o asociación indebida, conforme a los principios de buena fe comercial, protección del

consumidor y lealtad en la competencia.-----

último cabe señalar que nuestra legislación marcaria protege firmemente los

en exclusiyidad según lo establecido por la le¡ y por tanto, permire a
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POR LII CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCTÓN
DEDUCIDA PON CENEÑE LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ §.A. SOBRE
OPOSICTÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'CLT COUPEÑIA LOGISTICA &
TECNOLOGTCA y ETTQUETT CLA§E 35.-----

cualquier persona afectada en sus derechos oponerse a cualquier otra que pueda beneficiarse del

uso de su merca o nombre, ya sea de forma directa o indirecta.-

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

la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos inüspensables para el registro de una

marca.

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

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

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

Que, en t¿l contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la

prohibiciones establecidas en el A¡t. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: ".Atr podrá

registrarse corno rnarcas los signos que constitaltan ilna reproduccitin imitación, traduccitín,

transliteración o trantriPción total o parcial de signos distintiao idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sector ?ertinente del públtco, qae Pertenece A un tercero, caalesquiera que sean los

Prodactzs o seruicios a los que se apliqae el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibhs de cAasar

confusión o un nesgo de asociación con ese tercerz, o signtfque un aprouecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilacitín de su fuerua distintiua, cualquiera sea la manera o rnedio por el cual se

bubiese becbo conocido el signo".----

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

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

n" L.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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DEDUCTDA poR ceneñe Los TRoNCos s.A. coNTRA sAREz s.A. soBRE
oposrcróN AL REGrsrRo DE LA MARCA ocxr coupeñre LocrsTrcA &
TECNOLOGTCA y ETIQUETtr CrltSE 3s.-----

corresponde revocar el Dictamen n.' 528/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder asl en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
CABAÑA LOS TRONCOS S.A. conrra SAREZ S.A. sobre oposición al registro de

marca "CLT CoMPAÑIA LoGISTICA & TECNOLoGICA y ETIeUET){' clase 35,

Expediente n' 2484263,solicitada por SAREZ S.A.-----------

Artlculo 2.- RECHAZIIR la solicirud de registro de la
LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETTt'' clase.

solicitada por SAREZ

Artlcuto 3.- NOTIFfQUESEpoT cédula.. -----

COMPAÑIA
n" 2484263,

SUAREZ

Directo

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A II\ ECCTÓN
DEDUCIDA POR CRNEÑE LOS TRONCOS S.A CONTRA SAREZ S.A. SOBRX
OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE III MARCA *CLr CON,TPEÑIN LOGISTICA &
TECNOLOGTCA y ETIqUETT CUISE 39.----

Asunción,

VISTO:

0 s FEB 2020

El expediente cararulado: CABAÑA LOS TRONCOS S.A. contra SAREZ S.A. sobre

oposición al regisrro de marca "CLI COMPAÑÍA LOGISTICA & TECNoLoGICA y
ETIQUETIf'chse 39,.--

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marce "CIlf
CoMPAÑIA LOGISTICA & TECNOLOGICA Y EXqUETlt'" solicitada para la clase 39, en

base al nombre comercial CLT S.A. (acrónimo CLT S.A., nombre comercial), clase 39, 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" 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 ecuerdo con esra 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 ürecta o indirect¿mente a confusión o asociación entre los productos o seryicios

en que figuren, siempre que tengan releción entre ellos.
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POR III CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CABAÑA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III. MARCA NCÍÍ COMPAÑIA LOGISTICA &
TECNOLOGTCA y ETIQUETA" CII\§E 39.-*-_

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa realizar el 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 m¿rcario entre la denominación solicitada "CLT COMPAñIA
LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETI{' se observa a simple vista que la misma es

indefecdblemente confundible con la base de la oposición Nombre Comercial CABAñA LOS

TRONCOS S.A. (acronimo CLT), se percibe que entre las mismas exisren elemenros que las

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

Que, corresponde desecer que la marca oponenre CABAñA LOS TRONCOS S.A.

(acrónimo CLI) constituye el nombre comercial, el cual gozadeprotección al ffararse de un bien
jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Tírulo II, acerca del Nombre Comercial y las

diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "El nombre

comercial podrá estar coutituido por la daignacirín, el nombre del comerciante, la raztín social o

denominacidn social adoptada, la enseña o la sigla usada legalrnente en relación a una

deterrninada actiuidad comercial, ! constitale una propiedad a los &tt^ de esta lry".Asu vez, el

Art. 75 exPresa: "El derecho exclasiuo sobre un nombre comercial se adquiere por sa primer uso

público en el comercio. No es necesaio el regisffo del nornbre comercial para ejercer los derechos

ley" . El Art.76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre

"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el

idéntico al nombre comercial protegr.do, o un signo sernejante cuando ellofuese
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POR LII CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CABAÑA LOS ]RONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *CLT COMPAÑIA LOGISTICA &
TECNOLOGTCA y ETTQT,JETtr CLASE 39.-----

susceptible de causar confusión o un riesgo de asociacitin con la empresa del titular o con sus productos

o seraicios, o pudiera cailsar al titular un daño econrimico o comercial injasn por razdn de an

aprooecharniento indebido del prestigio del nombre o de la ernpresa del titulaf ,y conforme a lo
dispuesto en los futículos precedentes corresponde declarar procedente la oposición

presentada.-

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, ésra contagia a quien

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

entre las mismas.-----

Que, así también se consteta en autos, como en su sitio 'Web, que dicha Empresa

Cabañas los fioncos S.A. (CLT), gra en el comercio con su razón social compuesra por el

acrónimo CLT §.A. y de dicha manera es conocida por el público evidenciando un uso efectivo y

público del mismo en el ámbito comercial., como podemos visualizar en el enlace:

httpsl/www.clt.com.py/.

Que tal modalidad de identificación resulta jurídicamenre relevanre, en tanto el uso

reiterado y público de una denominación social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un
signo disdntivo de hecho, merecedor de tutela frente a evenruales registros que puedan inducir a

confusión o asociación indebida, conforme a los principios de buen¿ fe comercial, protección del

lealtad en la competencia..-----

último cabe señdar que nuestr¿ legislación marcaria prorege firmemente los

en exclusividad según lo establecido por la le¡ y por tanro, permite a
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DEDUCIDA POR CABAÑA LOS TRONCOS S.A. CONTRA §AREZ S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA *CLT COMPAÑIA LOGISTICA &
TECNOLOGTCA y ETTqUETP crl\sB 39.__*_

cualquier Persona afectada en sus derechos oponerse a cualquier orra que pueda beneficiarse del

uso de su marce o nombre, ya sea de forma directa o indirecta.-

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por ranto esta Dirección considera que

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

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

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

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicirud 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 czrno rn¿¿rcas los signos que constitaltan una reproduccirin imitación, traduccidn,

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

conocido en el sector ?ertinente del públ;co, qile pertenece A iln tercero, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su aso 1 registrofuaen sasceptibles de causar

confusitín o un riesgo de asociacidn con ese tercerl, o signtf.que un aproaecbarniento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".---

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

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

Ley n' L.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR CABAÑA LOS TRONCO§ S.A. CONTRA SAREZ S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA *CLT COMPAÑIA LOGISTICA &
TECNOLOGTCA y ETIQT,JETtr CrltsB 39.**__

corresponde revocar el Dictamen n.' 527/25, de laJefarura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducide por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIO§OS

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
CABAÑA LOS TRONCOS S.A. conrra SAREZ S.A. sobre oposición al registro de
marca "cLI COMPAÑIA LOGISTICA & TECNOLOGICA y ETIQUET,{' clase 39,
Expediente n" 2484298, solicitada por SAREZ S.A.-----------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de la LT COMPAÑTA
LOGISTICA & TECNOLOGICA Y ETIQUETA' n" 2484298,
solicitada por SAREZ S.A.-----------

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Resolución D.A.M.L n.'
poR rl\ cuAL sE DECTIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR a LA eccróN
DEDUCIDA pon ceneÑe Lo§ TRoNCos s.A. CoNTRA SAREZ S.A. soBRE
oposrcróN AL REGISTRo DE Llr MARCA *ct:Í y ETIeUETr cLAsE
39.----------

Asunción, [ ,, ::; il :üin

YISTO:

El expeüenre caratulado: CABAÑA LOS TROCOS S.A. conrra SAREZ S.A. sobre

oposición al registro de marca "CLI Y EXQUETA' clase 39, y;--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueye oposición contra la solicitud de registro de la marca "CLI Y
ETIQUETA', solicitada para la clase 39, en base al nombre comercial CLT S.A. (acronimo CLI
S.A., nombre comercial), clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por leleyl aesta 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,

velendo 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

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

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

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

que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.

0081
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POR LII CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR CABAÑA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ §.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA "CLT Y ETIQI,JETf CLASE
39.--**-

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcarioentreladenominaciónsolicitade"Cl-if YETIQUETIt''

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

oposición Nombre Comercial CABAÑA LOS TRONCOS S.A. (acronimo CLT), se percibe

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

fonético, visual y conceptual.-

Que, corresponde destacar que la marca oponente CABAÑA LOS TRONCOS S.A.

(acrónimo CLI) constituye el nombre comercial, el cual goz,edeprotección al tratarse de un bien

jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Tltulo II, acerca del Nombre Comercial y las

diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "El nombre

cornercial podrá estar constituido por la daignacitín, el nornbre del comerciante, la razón social o

denominacidn social adoptada, la enseña o la sigla asada legalmente en relacitin a ,tnA

detertninada actiuidad comercial, y constit¿ye ilna proPiedad a los tfrtt* de e*a lry".Asu vez, el

Art. 75 expresa: "El derecbo exclusiuo sobre un nombre comercial se adquiere por s& primer uso

público en el coruercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos

lef . El fut. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al tituler del nombre

: "El titular de un nombre coruercial tendrá el derecbo de impedir el uso en el

idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ellofuese

Págtna,2de I
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
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sasceptible de causar confusidn o un riesgo de asociacidn con la empresa del titular o con sus productos

o senticios, o pudiera cailsar al titalar un daño econtimico o comercial injusto por razón de un

aprouecbamiento indebido del prestigro del nombre o de la ernpresa del titalar", y conforme a lo

dispuesto en los A¡tículos precedentes corresponde declarar procedenre la oposición

presentada.-

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

momento de la compra es el criterio que marcariemente interesa, siendo relevente el primer

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

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

entre las mismas.-----

Que, así también se constata en autos, como en su sitio 'Web, 
que dicha Empresa

Cabañas los Tioncos S.A. (CLT), gira en el comercio con su razón social compuest¿ por el

acrónimo CLT S.A. y de ücha manera es conocida por el público evidenciando un uso efectivo y

público del mismo en el ámbito comercial., como podemos visuelizar en el enlace:

h ttns: //www.clt.com-nv/-

-

Que tal modalidad de identificación resulta jurídicamente relevante, en tanro el uso

reiterado y público de una denominación social o siglativa en el ejercicio del comercio genera un

signo disdntivo de hecho, merecedor de tutela frente a eventuales registros que puedan inducir a

confusión o asociación indebida, conforme a los principios de buena fe comercial, protección del

en la competencie.--------

cabe señalar que nuestre legislación marceria protege firmemente los

en exclusividad según lo establecido por la ley, y por tanro, permire a
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OPOSIcróN AL REcrsrRo DE LA MARCA oclf y ETrer,rETr cursE
39.--

cualquier persone afect¿da en sus derechos oponerse a cualquier orra que pueda beneficiarse del

uso de su marca o nombre, ya sea de forma directa o indirecta.-

Que, de esta forma resulta evidente la idenddad, por tento esta Dirección considera que

la marca solicitada no reúne las condicíones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

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

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" 1.294/95 De Marcas.-

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

prohibiciones establecides en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: ".Atro podrá

registrarse czrno rnarcas los signos que cznstitillan ana reprodaccidn imitacitin, traducción,

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

conocido en el sectzr Pertinente del público, qile pertenece a iln tercero, cualesqaiera que sean los

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

confusidn o un rtesgo de asociacitín cnn ese tercero, o signifque un aprouecbamiento de la notoiedad

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

bubiese el signo".*-

expresado y de conformidad al ordenemiento jurídico marcario vigenre, esra

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

n" L.294/98 y no reúne los requisitos pera su registro, por lo que
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39,

corresponde revocer el Dict¿men n." 526/25, de laJefatura de la Primere Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS

R.EST.JELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
CABAÑA LOS TRONCOS S.A. CONTRA SAREZ S.A. sobre oposición al registro
de marca "CLI Y ETIQUETIf' clase 39, Expeüente no 2484258,solicitada por SAREZ
s.A.-----------

Artlculo 2.- RECI{AZAR la solicitud de registro de quETrt''
clase 39, Expeüente n" 2484258, solicitada por SAREZ

Artlculo 3.- NOTIFÍQLIE§E por cédula.

tos Marcarios Litigiosos
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIPLUSA) CONTRA CANTU IMPORIACAO E EXPORIACAO TTDA SOBRE
OPOSICIÓN AL R.EGISTRO DE III MARCA *HANKS Y ETIQI,JETtr CUTSE

Asunción,

VISTO:

't 3 Frts 202$

El expediente caranrlado: COMPAÑIA INTERNACIONAI PLUS S.A. (CoIPLUSA)
conffa CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA obre oposición al registro de marca

'HANKS Y ETIQUETIt'' clase 29, yi-----

CON§IDERANDO:

Que, se Promueve la oposición contra le solicitud de registro de la marca HANKS Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 29,sobre la base de la solicitud con anrerioridad de la marca

HANKS clase 29, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundible s.----------

Que, en uso de las etribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia adminisrrativa, al

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

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

velando siempre por el interés general.

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

' Artículo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su tin¡ler el derecho al uso
y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una 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 misme se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, la marca solicitada ha ecreütado el registro exrranjero de su marca enleclase2g y
de los antecedentes obrantes en autos y de la documenación acompañada, surge que la
denominación solicitada "HANKS Y ETIQUETI{' corresponde a la empresa brasileña dedicado

al rubro de alimentos.--------------

Qo., si bien obra en autos la oposición inte¡puesta por la COMPAñIA
INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA), quien invoca derecho de prioridad en la
presentación de la denominación "HANKS" en nuestro país, corresponde señalar que la mera

prelación temporal en la solicirud de registro no resulta suficiente cuando se encuentra en juego

la protección de una marca notoria reconocida a nivel internacion il.-------------

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

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

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

asocia a productos de alimentos extranjera, distinguiéndose claramenre por su

igio en el mercado internacion al.-------------
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Que, la envergadura empresarial, así como los reconocimientos obtenidos en su

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

circunstancia que confiere a su titular una protección especiil y reforzada conforme a lo
dispuesto por la normativa nacional e internacional aplicable en mareria de propiedad

industrial.-

Que, la empresa CANTU IMPORTAQAO E EXPORTA§AO ffo¿., representa los

productos disdnguidos por la marce HANKS y se encuentran destinados a su comercialización a

través de canales formales de distribución, tales como importadores, distribuidores mayoristas y
minoristas, suPermercedos y otros puntos de venta habituales del sector alimenticio, pudiendo
asimismo ser objeto de operaciones de comercio transfronterizo.------

Que, corresponde también mencionar que la denominación "HANKS Y ETIQUET?f',
goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo

distintivo notoriamente conocido, conforme el erticulo 6 bis del Conuenio de Pans para la
Proteccidn de la Propiedad Industnal, el caal establece que los países de la Unitín se obligan a

recbazar o inualidar el registro, 1 a probibir el uso, de una tnarca qae constitqta ana reproducción,

imitacilin o tradaccxin susceptible de crear confusión con ilna rnarca notonamente conocida en su

territorio, aun cuando dicba marca no esté registrada.------------

Que,-Atlondando aún más en el análisis respecto a las marcas nororias, el Dr. Carmelo

"Derecho Paraguayo de Marcas", dice;"Las llamadas rnarcas notorias .../...
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terntoialidadl I con resPecto a Prodactos o seraicios no protegidos pur su registro y con los cuales no

baya relacidn (exceputín al pnncipio de especialidad).' -----------

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

marcas notorias, diciendo: "Las llamadas marcas notorias ,../.,. bueden ser defendidas

) con

resPecto a prodactos o serticios no Protegidos por sa registro 1t con los cuales no barya

(ercepcitín al principio de especialidad). Expresa además "la presentacitín de oaios
extranjeros en reEaldo de los derechos de una rnArca no deja de tener ualor, pues los

relacidn

regístros

mismos

dernuestran la existencia preuia y la difusidn del signo, lo que bace casi ineuitable que el tercero qae

solicüó esa rnarca o la registñ en el país h bay hecho en fortna consciente de que se trataba de un

signo que pertenecía a oto, con lo que quedana incurso en la prohibicitín del An. 2 inc. i.../...

basando sa pretensión en el becbo del

concornitante."

En este sentido, se babl.a de qae la notoriedad de *na mancl, rumpe el püncipio
d.e tenitorialidad. Para otorgar la calificación de notoria e una m¿rce se deben conjugar tres

elementos: "La antigüeded de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario
importante"

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 "HANKS", con trayectoria

y el prestigio alcanzados por la denominación deben prevalecer sobre la

'AYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Arandura Eüt.,2007 -Pag. t93.
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mera prelación registral, a fin de salvaguardar la verdadera función de la marce, que consiste en

getantizer la identificación cierta de los productos con su auténtico origen empresarial y evitar

toda forma de confusión en el público consumidor

Que, conforme al artículo 6 bis del Convenio de Parls y al artículo 2, inciso g), de la Ley
n.e L294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la

marce "HANKS Y ETIQUETI{' para productos de la clase 29, en resguardo de los principios
legales aplicables y de la protección reforzeda que asiste a las marcas nororiamente conocidas, la

oposición planteada deviene improceden te.-------------

Que, por lo expresado y de conformid¿d al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

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

registro estipuladas en la Ley L.294/95 y reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde revocer el Dictamen n.' 402/25,de laJefarura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
III DIRECTORA DE ASI..INTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RXSI.JELYE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) contra CANTU

E EXPORTACAO LTDA. sobre oposición al registro de marca

QUETA'clase 29, Expediente n" 2408198 solicitada por:------
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(coIPI,usa)
OPO§ICIÓN
29.-------

CONTRA CANTU IMPORIACAO E EXPORIACAO TIDA SOBRE
AL REGISTRO DE LA MARCA 'HANKS Y ETIQI.'ETT CLASE

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de la solicitud de la marca
'HANKS Y ETIQUETTf' clase 29, Expeüenre no 24081 CANTU
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA...

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

tos Marcarios Litigiosos
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Asunción, ll r[ü lü26
VISTO:

El expediente caratulado: COMPAÑIA INTERNACIoNAT PLUS S.A. (COIPLUSA)

conffa CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO IIDA, sobre oposición al registro de

marca "HANKS Y EXQUETTt'' clase 30,yr------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contre la solicitud de registro de la marca HANKS Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 30, sobre la base de la solicitud con anrerioridad de la marca

HANKS clase 30, por lo que corresponde determiner si las marcas son o no confundible s.----------

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

momento de ena.lizer la oposición a la solicitud de registro de una marcq 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 registro de una marca; es decir, dichas

t Artículo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede e su tiular el derecho el uso
exclusivo a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

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

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

:1^ !
::-::crri
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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 une marca.

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

corresponde a esta instancia administrative. reeJizer 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, la marce solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 30 y
los antecedentes obrantes en autos y de la documentación acompañada, surge que la

denominación solicitada "HANKS Y ETIQUETI{' corresponde a la empresa brasileña dedicado

al rubro de alimentos.--------------

Qo., si bien obra en autos la oposición interpuesra por la COMPAñIA
INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA), quien invoca derecho de prioridad en la
presentación de la denominación "HANKS" 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 intern¿cion il,.-------------

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

identidad visual elegante y modern¿ que refuerza. su posicionamienro dentro del sector

alimen consecuencia, se treta de un signo con capacidad distintiva plena y valor marcario

a productos de alimentos extranjera, disringuiéndose claramente por su

io en el mercado internacionel.------------
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Que, la envergadura empresarial, así como los reconocimientos obtenidos en su

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

circunstancia que confiere a su titular una protección especid, y reforzada conforme a lo
dispuesto por la normativa nacional e internacional aplicable en mareria de propiedad

industrial.--

Que, la empresa CANTU IMPORTAQAO f EXPORTAQAO LTDA, represenra los

productos distinguidos por la marca HANKS y se encuenrran destinados a su comercialización a

través de canales formales de distribución, tales como importadores, distribuidores mayoristas y
minoristas, supermercados y otros puntos de venta habituales del sector alimenticio, pudiendo
asimismo ser objeto de operaciones de comercio transfronterizo.--*--

Que, corresponde también mencionar que la denominación "HANKS Y ETIQUEfH',
goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, consrituyendo un signo

distintivo notoriamente conocido, conforme zl ertículo 6 bis del Conuenio de Pans para la
Proteccidn de la Propiedad Industial, el cual establece que los países de la Unidn se obligan a

recbazar o inoalidar el re§stro, )t a probibir el uso, de una rnarca que constitil)a una reprodaccidn,

imitación o traducción susceptible de tear confusíón con r¿nA rnarcA notoriamente conocida en su

territorio, aun cuando dicba marca no esté registrada.------------

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

obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice:"Las llamadas rnarcas notorias .../...
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POR IIT CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAÑIA INTERNACIONAL PLUS S.A.
(COIpLUSA) CONTRA CANTU IMPORIACAO E EXPORTACAO UIDA SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA *HANKS Y ETIQUETtr CLASE
30.----------

territorialidad.) I cln resPectl a prlductls o seraicios no protegidos por sil registro 1 con los caales no

baya relación (ercepción al pnncipio de apecialidad).' -----------

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

marcasnotorias,diciendo:,,Lasllamadasmarcasnotonas..l...@

resPecto a productos o seraicios no protegidos Plr sil registro y con los cuales no baya relacidn

(excepcidn al pincipio de espaialidad). Expresa además "la presentacidn de uarios registros

extranjeros en respaldo de los derecbos de una Tnarca no deja de tener ualor, pues los rnismos

dernuestran la existencia preuia y la difusidn del signo, lo qae hace casi ineuitable que el tercero qae

solicitti esa TnarcA o la registrd en el país lo haya becbo en fortna consciente de qae se trataba de un

signo que per'tenecía A otro, con lo que quedaia incurso en la prohibición del Art. 2 inc. i.../...

basando sa pretensión en el becho del a?oderarniento de un signo ajeno, con la mala fe
concomitante." - -- - ---- --- - --

En este sentido, se babla de que h notoriedad de ana rnarra rrmpe el principio
de tenitorialidad. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

elementos: "La antigüedad de la marca, un

importante"

empleo extendido y un esfuerzo publicitario

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

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

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

sentido, y el prestigio alcanzados por la denominación deben prevalecer sobre la

UAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. A¡andura Eür.,2007 -Peg.193.
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mera prelación registral, a fin de salvaguardar la verdadera función de la marca, que consiste en

9úarftizú la idendficación cierta de los productos con su auréntico origen empresarial y evitar

toda forma 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.s 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de regisrro de la

marca "HANKS Y EXQUETI{' para productos de la clase 30, en resguardo de los principios
legales aplicables y de la protección reforzade que asiste a las marcas nororiamente conocidas, la

oposición planteada deviene improceden te.-------------

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 L.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n! 403/25, de laJefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder asl en derecho.-

Por tento,
III DIRECTORA DE A§UNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
INTERNACIONAI PLUS S.A. (COIPLUSA) conrra CANTU

O E EXPORTACAO LTDA. sobre oposición al registro de marca

?t'' clase 30, Expeüenre no 2405L99 soliciteda por CANTU
O E EXPORTACAO LTDA.

§ .r.r

á ',\J,
\'4
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OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'IIANKS Y ETIQI.'ETf CLASE
30.----------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de la solicitud de la marca
"HANKS Y ETIQUETI{' clase 30, Expeüenre no 2408199, CANTU
IMPORTACAO E EXPORTACAO

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Directora

tos Marcarios Litigiosos

PáqSnaGde 6



# _\ CO3IERNO,'T : »rntc<';lóNri¿lCroNlr.

\d penAc UAY i.T,',tgti?^T

Resolución D.A.M.L n. " 000 fi8 tr
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SOBR"E OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *FIGURATTVA' CIITSE
25

Asunción, 1J r[ü:,]2ir
VISTO:

El expediente cararulado: DIESEL S.P.A. conrr¿ JUSTO EDGAR ACEyED9
ESPINOLA sobre oposición al registro de marca "FIGURATMP clase25 yy-------

CONSIDERANDO:

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

"FIGURATMt'', solicitada para la clu,e25, en base a la marca FIGURATWA clarieZ1,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 ¿nalizar la oposición ¿ la solicitud de registro de una marce, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

limiteciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenffan para

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

' Artlculo 15 ' .- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

otro directa o indirectamente a confusión o asociación enre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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25.-----

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

corresponde a este instancia administrative. reilizt el análisis de la solicitud en mámite 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 le denominación solicirada "FIGURATW¡I'se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la merca base de

oposición FIGURATTVA 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 m^rc . ------

Que, aücionalmente, 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. 6Sy 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

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

oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la perre oponente y eüdencia

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la ver¿cidad

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

procesal.--

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

de la oponente, sino que también refuerzala falte de aptitud de la marca

Páq¡ne2de4
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Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibidva de registro esripulada en el inciso "i"
del artlculo 2 delel,.y.' L.294/95 De Marcas.-

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

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

interés en sustenter la oposición

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

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

registrarse corno rnarcas los signos que conrtituyan una reprodaccitin imitación, traducción,

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

conocido en el sector pertinente del público, qr¿e Pertenece a un tercero, cualesquiera qte sean los

productos o seroicios a los que se aplique el signo, cuando su asl ) regit*lfilesen susceptibles de causar

confusión o un iesgo de asociacidn con ese tercerl, o signtfque an aprouecbamiento de la notonedad

del signo o la dilación 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 prohibidvas de registro

estipuladas en la Ley n' L.294/98 y no reúne los requisitos p¿ra su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n." 24L/25, de laJefarura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

corresponder asf en derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

Página 3 de 4



w $ifriEtiiir i iliflfi¿,si$c.NÁI

Resotución D.A,M.L r.. f"i fi 'ii ffi ffi {r
-affiü

POR II\ CUAL SE DECLITRA PRoCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA IccTÓN
DEDUCIDA pOR DIESEL S.P.A. CONTRA IUSTO EDGAR ACEVEDO E§prNOLlt
soBRE oposrcróN AL REGIsTRo DE Il\ MARCA *FIcuRArTvf cLAsE
25.----*

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DIESEL
S.P.A. contra JUSTO EDGAR ACEVEDO ESPINOLA sobre oposición d regisrro de

marca "FIGURATWA' clase 25, Expediente ¡" lS}4TTísolicitadaporJUSTO EDGAR
ACEVEDO ESPINOLA

Ardculo 2.- RECHAZIR la solicitud de registro de

25, Expediente no L804774 solicitada poTJUSTO

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula.

Directora

Marcerios Litigiosos

JWr{'clase
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCTÓN
DEDUCIDA POR FIP CÓUERCTO LIDA. . ME CONTRA RAPHAEL BARROS
NAVES CAMPOS MONTEIRO SOBRE OPOSICTÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
*FAST ACAr y ETIQLJETT CLASE 30.-------

Asunción, ,i ,r i -"" .,... i
! -' ..¡i,,.;

YISTO:

El expediente caratulado: FJP CÓMERCIO LTDA. - ME contTaRAPHAELBARROS
NAVES CAMPOS MONTEIRO sobre oposición al registro de marca 'EAST ACAI Y
ETIQUETA' clase 30 yt----------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marce "EAST ACAI
Y ETIQUETTt'', solicitada para la clase 30, en base a la marca FAST AQAI clase 35, por lo que

corresponde a esta Dirección determinar si las mercas son o no confunüble 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 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 encuentran reguladas en la propia
legislación marrcarie, ciertas restricciones para el registro de una marce; es decir, dichas

' Artlculo 15 ' .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tidar el derecho al uso
exclusivo a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al regisrro y al uso de cualqüercontra

otro ir directa o indirectamenre a confusión o asociación entre los productos o servicios

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR IIT CUAL §E DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR FIP CÓMERCIO rIDA. . ME CONTRA RAPHAEL BARROS
NAYES CAMPO§ MONTEIRO SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRo DE IIT MARCA
*FAST ACAI y ETIQUETtr CLASE 3O.----*--

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenffen 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 reeliztr el análisis de la solicirud en trámite y le
oposición; y determinar si la misma se encuadra denro de las restricciones para el regisrro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

oposición EAST AQAI 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 fuerzedistintiva,

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

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

plazo legal estipulado, lo que derivó en la decleración 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 perte oponente y evidencia

un

de

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma le verecidad

por la parte contraria, tal como lo üspone la normativa

3r.r,,0,
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POR IIT CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ECCTÓN
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NAVES CAMPOS MONTEIRO SOBRE oposlclÓN AL REGISTRo DE LA MARCA
'EAST ACAr y ETIqUETf CLIISE 3O.----------

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

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

solicitada para su registro.---

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

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

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

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse c07no rnarcas los signos que constituyan ilna reprodaccitin imitación, traduccitín,

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

conocido en el sector pertinente del públlco, qile pertenece a iln tercero, cualesqaiera que sean los

prodactos o serukios a los qae se aplique el signo, cuando su uso I regisffofuesen siltceptiblet de causar

cortfusün o un nesgo de asociacidn cln ese tercero, o signr.fque an aprouecbamiento de la notonedad

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

hubiese hecho conocido el signo".---

expresado y de conformidad al ordenamiento jurldico marcario vigenre, esra

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

n" I.294/98 y no reúne los requisitos pare su registro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n." L56/25, de laJefarura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tento,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

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

CÓMERCIO LTDA. . ME CONTTA RAPHAEL BARROS NAVES CAMPOS
MONTEIRO sobre oposición al registro de marca "EAST ACAI Y ETIQUETIf' clase

30 , Expediente no L934456 solicitada por RAPHAEL BARROS NAVES CAMPOS
MONTETR O.---- -- - -- - - - -

Artlculo 2.- R^ECHAZAR la solicitud de registro de la "FAST ACAI Y
EXQUETIf' chse 30 , Expedienre no tg3456 solicitada BARROS
NAVES CAMPOS MONTEIRO.............-

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

SUAREZ

Direc

Asuntos Litigiosos

i
l: ,',

[i:.

\
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE
ACCIÓN DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX

LUGAR A LA
INC. SOBRE

OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LIl. MARCA SPRIX, CIITSE 41.

VISTO:

El expediente caranrl¿do: OLEIROS S.A. contra SPRIX INC. sobre oposición al registro

de la marca SPRIX clase 41 f:-------

CON§IDERANDO:

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

para la clase 41, en base a la marca STRIX en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección

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

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

momento de tnilizr- la oposición a la solicitud de registro de une 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 encuenrran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas resfficciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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

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

t Artícr¡lo l5'.- El registro de un¿ marca hecho de acuerdo con esre le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ente los órganos jurisüccionales las acciones y medidas que correspondan

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

que figuren, siempre que rcng¿n relación entre ellos.

l<lr

"*i'4.'>¿,\
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SPRIX, CLASE 4L..-.-.--.-.

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, entre las marcas en pugna: SPRIX (solicitada) vs. STRIX (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 interpreración 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 claray efectiva tanto a

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

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

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

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

consumidor.----

Que, al observar laneturelezade los productos y servicios protegidos por cada marca, es

evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada STRIX en la clase 09 protege

exclusivamente productos s tales como: 'Zparatos de ps; aParatls de rastreo de uebrculos; sofiware

Para sistem.as de nauegacidn ps; software informático para sistemas de localizacirín por satélite;

sisternas de seguimiento de uebículos; recePtzres Para gps; sortware; software de segandad; sofiware

de ordenador para el control rernoto de aparatos de seguridad; softuare de sisternas biométicos

para la identif.cacidn y autentif.cación de personas; softuare informático para el segaimiento de la

conducta ; alarmas de seguridad; alarrnas antinobo; cámaras de seguridad; equipos

de la segund.ad; robots de uigilancia para la segundad; instalaciones de ai§lancia

ínicas; cámaras de monitorizacidn de red para uigilancia; aplicaciones de

,lL'.t,\, ,

i,,l\
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE

EccTÓN DEDUCIDA PoR oLEIRoS s.A. CoNTRA
oposrcróN AL REcISTRo DE LA MARCA spRrx, cLAsE

rnduiles; aplkaciones informáticas para aParatos de naaegacidn para uehículos; dispositiuos de

nauegacidn portátiles; dispositiuos Para control de accesos; dispositiuos de seguirniento de uebículos;

terminales de cornunicacitín n'tduiles'i Por otro lado, la marca solicitada'SPRIX" en la clase 41,

Protege servicios: "educacitin / enseñanza / instrlccitín [enseñanzal / sert¡icios educatiuos; seruicios

de tutona [inoruccitínJ; coacbing [formaciónJ; prouisitin de forrnacitin; seraicios de praebas

pedagrigrcas; serticios de praebas pedagigicas; saministro de formacién y exámenes pedagigicos con

f.nu de certif.cacidn; cursos por correspondencia / enseñanza plr correspondencia; carsos a distancia;

suministro de infortnacidn sobre educacitin; oientacitin profesional [asesoramiento sobre educación

o forrnacirínJ / oientacidn oocacional [asesoramiento sobre educación oformaciónJ; organizacitín y
direcc*in de seminarios; publicacidn en línea de libros y reuistas especializadas en formato
electrtínico; suministro de publicaciones elecfftínicas en línea no descargables; sarninistro en línea de

aídeos no dacargabhs; suministro en línea de imágenes no descargables; suministro en línea de

música no descargable'| La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es

significativa. lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin

generar confusión entre los consumidores.-------------

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

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

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

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

distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.--------------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas SPRIX solicitad¿ en Ia

clase 41 registrada en la clase 09, debido especialmente a l.a difercnte naturaleza
de prutegidos por l.as misrnas. La m¿rca solicitada cumple con los

especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se

HACE LUGAR A LA
SPRIX INC. SOBRE

senticios 1t

Página 3 de 5



GOBI§RNOorr
PARAGUAY

1 nrnrccróN NACroN.{L
IX PROl'I11I)41)

J ¡xlrrLr:Crue¡.

ResoluciónD.a.M.Ln.' Ü Ü ffi t I
POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LII MARCA SPRIX, CIITSE 4I.-----.---.

encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventudmente jusdficar su

rechazo.------

En ese senddo, conforme al artículo 7" de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en

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

marce debe especificar la clase del nomencledor internacional §iza) en Ia cud se

Pretende obtener protección, siendo necesario un regisrro independiente por cada clase de

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

servicios que üstingue cada clase, lo cual evita una protección automárica en clases distintas a la

registrada.

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca SPRIX solicitada por SPRIX INC.
se constituye del nombre comerciel (SPRIX), el cual goza. de protección al ffararse de un bien

jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Tímlo II, acerca del Nombre Comercial y las

diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el A¡t. 72 dispone: "El nornbre

cornercial podrá estar constituido por la designacidn, el nombre del comerciante, la raztín social o

denominacitin social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relaci¿ín a ilna
determinada actiuidad comercial, 1t constituye ana ?rEiedad a los ,fttt* de esta lt!".Asu vez, el

Art. 75 expresa: "El derecbo exclusiuo sobre un notnbre cornercial se adquiere por su prirner uso

público en el comercio. No es necesario el regisffo del nombre comercial para ejercer los derechos

acordados por esta 1e1".-

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

solicitud se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

ie 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

fr
0
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Que, la merca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;

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

de una marce.

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 488/25 emitido por la

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

derecho.----

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
OLEIROS S.A. contra SPRIX INC., sobre oposición al registro de la marca SPRIX clase

41, Expediente no 2495L59 solicitada por SPRIX INC..------------/:::::\--------

Artlculo 2.' DISPONER la prosecución de trámi de la

marca SPRIX clase 41, Expediente n'2495159 solici

Artlculo 3.- NOTIFÍQUE§Epor

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos

Página 5 de 5
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Asrrncron, 13 l[E iij26
lrISTO:

El expediente c¿ratulado: OLEIROS S.A. contra SPRIX INC. sobre oposición al registro

de la marca SPRD( clase 16, f:-------

CONSIDERANDO:

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

para la clase 16, en base a la marca STRIX en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección

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

Que, en uso de las aribuciones 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 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 mercario se encuenrran pere

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

'Artlculo 15'.- EI registro de une marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tinrlar el derecho al uso

exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse d registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a conft¡sión o esociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación enre ellos.

üü87
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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 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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, entre las marcas en pugna: SPRIX (solicitada)vs. STRIX (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 claray efecdva tanto a

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

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

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

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

consumidor

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

que existe une diferencia sustancial. La marca registrada STRIX en la clase 09 protege

exclusivamente productos s tales como: 'Áparatos de ps; a?aratos de rastreo de uebículos; software

para sistemas de nauegación Ps; software informático para sistemas de localización por satélite;

sistemas de seguirniento de uebículos; recEtores ?ara gps; software; software de segaidad; software

de ordenadzr Para el control rernztl de aparatos de seguridad; software de sistemas biométricos

para la i, idn 1 aatentif.cación de personas; sofiware informático para el seguirniento de la

alannas de seguridad; alarrtas antirrobo; cámaras de seguridad; equipos

robots de aigilancia para la seguridad; instalaciones de ui§lancia

cámaras de monitorización de red para uigilancia; aplicaciones de

Pá..g¡na.Z de 5
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móuiles; aplicaciones informáticas para aparatos de nauegación para uehículos; dispositiuos de

nauegacidn portátila; diEositiuos para contol de accesos; dupositiuos de seguimiento de uebhulos;

terrninales de cornunicación ntóuiles'| Por otro lado, la marca solicitada "SPRIX" en la clase 16,

Protege Productos: "material de instruccidn 1 matenal didáaico; matenal de irustraccidn, excepto

aParatos / mateial didáctico, excePtl aparatls; mateial de instruccirín, exceptl aparatos / rnaterial
didáctko, occEto aparatos; libros; reuistas [publicaciones peiddicasJ; diarios / peitidicw; circulares /
boletines inforrnatiuos; athulos de papelena'l La diferencia de los sectores y la naturaleza de los

pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.,

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

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

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

confusión ürecta o indirecta. Además, el público objedvo de cada marca es claramente distinto,
lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercad o.--------------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas SPRIX solicitada en la

clase 16, y STRIX, registrada en la clase 09, debido eEecialuente a la difercnte nattralera
de los pruductos ptttegidos por las misnas. La marca solicitada cumple con los requisitos de

novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuenrran

suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-

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

del §istema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de

la clase del nomenclador internacional §iza) en la cual se

, siendo necesario un registro independienre por cada cl¿se de

Página 3 de 5
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interés. Este sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o

servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la

registrada.

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca SPRIX solicitada por SPRIX INC.
se constituye del nombre comercial (SPRIX), el cual goza de protección al tretarse de un bien
jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Tltulo II, acerca del Nombre Comercial y las

üversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "El nombre

comercial podrá estar constituido por la daignacitín, el nombre del comerciante, la raztín social o

denorninacitín social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relacitin a una

detertninada actiuidad comercial, I constitille ana pro?iedad a los tfrrt^ de esta \ry". Asu vez, el

Art. 75 exPresa: "El derecbo exclusiuo sobre un nombre comercial se adquiere por sa prirner uso

público en el comercio. No es necesario el registro del nombre cornercial para ejercer lo¡ derecbos

acordados por esta ley".--

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 ürección considera que la presenre

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

artículo 2' delal-ey de marcas ns 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

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

de una marca.

considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin

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

necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene
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POR IIT CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA SPRIX, CLIISE 16.-.-----.--

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 489/25 emitido por la

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

derecho.---

Por tanto,
III DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RX§UELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
OLEIROS S.A. contra SPRIX INC., sobre oposición al registro de la marca SPRIX clase

1 6, Expedien rc n' 249 5 I73 solicitada por SPRIX INC.. -------- - - - - - -;,---*<

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de tro de la
marca SPRIX clase 16, Expediente n" 2495173

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos

Página 5 de 5
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Asunción, 1 ,i r^ !-ir ¿.:¡:q
l¿ l;.¿- j;rrj

YISTO:

El expediente caratulado: TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS
U[DA. Y OLEIROS S.A. contra SPRIX INC. sobre oposición al registro de la marca SPRIX
clase 09, y.--------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca'SPRI)¡",
solicitada para la clase 09, en base a los registros de las marcas PRIX y STRIX en la clase 09

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 enelizal. 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. I de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

t Artlculo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo y a ejercer ente los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra derechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al uso de cualquier

r directa o indirectamente a conñ¡sión o asociación entre los productos o servicios
6guren, siempre que tengan relación entre ellos.

Página I de 5
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legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una merca; es decir, dichas

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

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

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

corresponde a este instancia administrativa. realizx 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 efectuar el cotejo comparativo entre la marca solicitada SPRIX y las marcas

oPonentes PRIX y STRIX, se advierte de manera inmediata que la marca pretendida resulta

indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones. En efecto, del análisis

integral de las marcas se desprende la existencia de coincidencias relevantes que los tornan

prácticamente idénticos en los planos fonético, visual y conceptual, circunstancia que incremenra

de manera significativa el riesgo de confusión en el público consumidor. Tal semejenze es

susceptible de generar tanto confusión directa, esto es, que el consumidor tome una merca por
otra, como confirsión indirecta, al inducir a creer erróneamenre que los productos distinguidos

por las marcas en conficto provienen de un mismo origen empresarial o se encuentren

vinculados económicamente.----------

Que, en atención a les identidades y similitudes existenres entre la marca solicitada y las

resulta razonable concluir que el público consumidor podría verse inducido a

riesgo cierto de confusión y/o asociación indebida entre las marcas en

por el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran destinadas

te relacionados comprendidos en la Clase 09: (tales como
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a?licaciones de sofiware dacargable¡ Prograrnas informáticos 1t otros productos af.nes),los cuales se

comercializan a través de los mismos canales y se dirigen al mismo público objetivo. En
consecuencia, corresponde declarar procedentes las oposiciones deducides.-------------

Que, asimismo, corresponde señalar que las marcas oponentes PRIX y STRIX se

encuentran debidamente registradas 1t uigentes en el territorio nacional, bajo los Registros N"
534.745 y 580.490' respectiuarnente, ambas en la Clase 09, circunsrancia que les confiere el

derecho de prelación y la correspondiente protección legal prevista en Ia normadva marcaria

vigente. Dichos registros acreditan la existencia de derechos adquiridos con anrerioridad, los

cuales deben ser debidamente protegidos, en aplicación del principio "primero en riempo,

primero en derecho". En tal sentido, la titularidad previa de las marcas PRIX y STRIX refuerzala
legitimación activa de sus titulares para formular oposición, asl como susrenta su posición frente

a la solicitud de registro de la marca SPRIX, en tanto la coexistencia de los signos en conflicto

podría afectar derechos marcarios preexistentes y generar riesgo de confusión o asociación

indebida en el mercado.--------------

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

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

halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
' L.294/98 De Marcas.-

registrable

2delaLey
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POR LA CUAL SE DECIIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LI\S
ACCIONES DEDUCIDAS POR TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BAIIINCAS
rIDA. Y OLEIROS S.A. CONTRA SPRIX INC. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE LA MARCA'SPRD(", CUTSE O9-__-*

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

interés en sustentar la oposición

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

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece;"No pod.rá

registrarse corno marcAs los signos que constitultan ilnA reproduccidn imitacidn, traduccíón,

transliteracidn o transcripción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnente

conocido en el sector pertinente del público, qae Pertenece A an tercero, cualesquiera que sean los

prodactos o seroicios a los que se apliqae el signo, cuando su uso y registrofuesen sil.sceptibles de causar

confusión o an riesgo de asociación con ese tercerl, o signtf.que un aprouechamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".--

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n." 490/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELYE:

procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
INDUSTRIA DE BAI-ANCAS LTDA. Y OLEIROS S.A.
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LTDA. Y OLEIROS S.A. CONTRA SPRX INC. SOBRE OPOSICIONES AL
REGISTRO DE LA MARCA *SPRD(', CIITSE O9-__**

contre SPRIX INC. sobre oposiciones al registro de marca'SPRIX' clase 09, Expediente
n" 2495L52 solicitada por SPRIX INC.---------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de I clase 09,

Expediente n' 2495t52, solicitada por SPRIX INC.-

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS INCA S.A.S. CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA "AZOR
ELECTRIC' CLASE O9.-*---

Asunción,
1 3 FtB 2020

YISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIAS INCA S.A.S. conrra PASTOR ROCHE
GALEANO sobre oposición al registro de marc¿ "AZOR ELECTRTC" clase 09y;---------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contre la solicitud de registro de la marce "AZOR
ELECTRIC", solicitada para la clase 09, en base al registro "AZZON[:I" clase 16, por lo que

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

Qr., en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia

administrativa, al momento de analizar la oposición a l¿ 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 generd.

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 para

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

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

uso ,xfusivó-\ la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que
quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al

signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los

cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan 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 administrative. realizar el análisis de la solicitud en

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

registro de una marc previstas en la Ley de Marcas.-

Que, aücionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor,

analizando el campo ortográfico y fonético, noramos que existe identidad de

denomineciones.-

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la
merce (AZOR ELECTRIC) solicitada y la oponente (AZZOR,:fi), no solo muestran

similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparcen

una estrucrura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible

confusión para los consumido res.-----------

Que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que

realmente importa es la visión de conjunto. t desde este punro de visra, presenran un
inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar une m¿rca

por oua) como a la indirecta (considerar que ambas denen un mismo origen de

Que, de esta forma resulta evidente la identided, por tanro esta Dirección considera

que la merca solicitada no reúne las condiciones básicas esencides que la ley requiere como la

f:tterza distintiva, novedad, especididad y originalidad, requisitos indispensables para el

registro de una marc . ---

r, adicionalmente, el solicitante no contestó el treslado de la oposición en el plazo

lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el

CPC. La rebeldía en esre contexro implica que, al no haber ejercido su

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

Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la perre oponente y
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evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se

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

normativa procesal.--

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

también refaerza la, felta,de aptitudotorga validez a los argumentos de la oponente, sino que

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 2delal.ey n' t.294/95 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 esrable ce: " No

podrá registrarse c0rn0 rnarcAs los signos que constitulan ana reproduaión imhacidn,

traduccitin, transliteracitin o trawcripción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar,

notoriamente conocido en el sector pertinente del público, qile Pertenece A an tercero, caalesquiera

qae sean los productos o senticios a los que se aplique el signo, caando sil aso y registro faaen
susceptibles de causar confusión o un nesgo de asociacidn con ese tercero, o signifqae un

aprouecbamiento de la notoriedad del signo o la dilución de sufuema distintiua, cualquiera sea

la manera o medio por el cual se bubiese hecbo conocido el signo".----

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

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

en la Ley n" 7.294/)8 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

el Dictamen n." 364/2025 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer

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

Por tanto,
IRECTORA DE ASI.'NTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
INDUSTRIAS INCA s.A.s. conrra PASTOR RocHE GALEANO sobre
oposición al registro de marca "AZOR ELECTRIC" clase 09, Expediente no 242L499
solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO

Ardculo 2.- RECHAZIR la solicitud de

ELECTzuC" clase 09, Expediente no 242L499

GALEANO.-..----

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

registro de

solicitada

"AZOR
ROCHE

Marcarios Litigiosos

AIV
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POR LI\ CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LI\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR KIM DONG SOO CONTRA CELIA CAROLINA PEREZ
INSFRAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE TI\ MARCA *OU NAII§'
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Asunción,

YISTO:

1 3 FtB 2rj26

El expediente caratulado: KIM DONG SOO contra CELIA CAROLINA PEREZ

INSFRAN sobre oposición al registro de marca "OU NAILS" clase 03,yr------

CONSIDERANDO:

Que, se promueye oposición contra la solicitud de registro de la marca "OU NAILS",
solicitada para la clase 03, en base a la marca OU.NAIL en la clase 03 respectivamenre, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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.

Qre, tal como lo expresa el A¡t. 1 de la Ley n' 1.294/98,las marcas son signos que sirven

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se 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 encuentran para

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

El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede e su tinrlar el derecho al uso

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

sus derechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir ürecta o indirect¿mente a confusión o esociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relación enre ellos.

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

oposición OU.NAIL, se percibe que entre las mismas existen elemenros que las hacen

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

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

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 solicitente 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. 6Sy 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

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

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

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

procesal.----

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

de la oponente, sino que también refiierzela.faka.de aptitud de la marca
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Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artlculo 2 dele Ley n' l.»4/98 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 A¡t. 2 inc. (g) de Ia Ley de Marcas que establece:"No podrá

registrarse corno noarcas los signos que constitqtan ,¿na reproduccidn imitacirin, traduccirin,

transliteracidn o transcripción total o parcial de signos distintiao idénticos o sirinilar, notoriamente

conocido en el sector pertinente del público, que Pertenece a. iln tercerl, caalesquiera qae sean los

productos o senticios a los qae se aplique el signo, cuando su uso 7 registrofuesen susceptibles de causar

confusidn o un iesgo de asociacitin con ese tercerz, o signif.que un aprooecharniento de la notonedad

del signo o la dilucidn de sa fuena distintiua, cualqaiera sea la rnanera o medio por el cual se

bubiese becho 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 regiscro

estipuladas en la Ley n' 1.294/)8 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

el Dictamen n." 423/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

'corresponder así en derecho.----

Por tanto,
DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

\r
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Resolución D.A.M.L n. o üffi,$ül§
DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
KIM DONG §OO CONTRA CELIA CAROLINA PEREZ
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *OU NAIIS'

CIIISE 03.

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por KIM
DONG SOO contra CELIA CAROLINA PERES sobre oposición al registro de marca

"OU NAILS" clase 03, Expedienre no 213842L solicitada por CELIA CAROLINA
PEREZ INSFRAN

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de clase 03,

Expediente n' 2l38421solicitada por CELIA CARO

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

tos Marcarios Litigiosos
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Asunción,
1 3 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: IRIS S.A.I.C conrra CRISTINA HAIDEE ARCE
GARCETE sobre oposición al registro de marca "IzuS COSMETICOS Y ETIQUETIt'' clase

03,Y_--------

Resolución D.AM.L n.' l) É1 l";#L: \@v

CON§IDERANDO:

promueve oposición conrra la solicitud de registro de la marca "IRIS
Y ETIQUETi{', solicirada para la clase 03, cn base a la marca IRIS en la clase 03

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

t'h
q*,

Que, se

COSMÉTICOS

resDectlvamente.

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 esrablece Ia 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 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

' Artículo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tinrlar el derecho al uso
exclusivo y a. ejercer ¿nte 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 confusión o asociación entre los productos o servicios

6guren, siempre que tengan releción entre ellos.

que pueda i
sea la clase en
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro mercario 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 administrative reelizar el análisis de la solicitud en trámire y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Qr., realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "IzuS
COSMÉTICOS Y ETIQUETIt'' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemenre

confundible con la marca base de oposición IRIS, se percibe que enrre las mismas exisren

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 la fueruadistintiva,

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

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

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

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

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

oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho inyocado por la parre oponente y evidencia

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

por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga

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

solicitada para su registro.---

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

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

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

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse czrno rnarcas los signos que constituyan anA reproduccidn imüacirín, traduccirin,

transliteracuín o transcnpción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar notoriamente

conocido en el sector pertinente del püblico, qile Pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

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

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

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

bubiese becbo conocido el signo".---

expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

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

n' 1.294/)8 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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DEDUCIDA POR IRIS S.A.I.C CONTRA CRI§TINA HAIDEE ARCE GARCETE
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA *IRIS COSMETICO§ Y
ETIQUETA', CLI\SE O3.---**-

corresponde confirmar el Dictamen n." 489/25, 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 LITIGIO§OS

RE§UELYE:

Artículo 1.- DECLI|RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por IRIS
SAIC contra CRISTINA HAIDEE ARCE GARCETE sobre oposición al registro de
marca "IRIS COSMETICOS YETIQUETA" clase 03, Expedienre no z}OíZg|solicitada
poT CRISTINA HAIDEE ARCE GARCETE

Artlcalo 2.- RECHAZIR la solicitud de registro de la marca Etrcos
Y ETIQUETTt'' clase 03, Expedienre n" 2006294 solici AIDEE
ARCE GARCETE

Artlculo 3.- NOTIFÍqLJESE por cédula.

untos Marcarios Litigiosos

AL'
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