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Asunción, üJill-ili 
2üIi-

trISTO:

EI expediente caratulado: DA S.R.L. contra IMPORTADORA BOM SONO

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposición al registro de la marca

DA DISEÑO AMERICANO By TOGNAIO y ETIqUETA ctase 24, y. ----
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DA DISEÑO

AMEzuCANO BY TOGNAIO Y ETIqUETA, solicitada para la clase 24, en base a la marca

DA S.R.L. en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o

no confundibles.------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyt 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 denúo de las prohibiciones que esrablece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Qre, 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, ciertes restricciones para el registro de una marce; es decir, dichas

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

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

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
rir directa o indirect¿mente a confi¡sión o asociación entre los productos o servicios

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

quien lesione

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative reilizr- 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: DA DISEñO AMERTCANO By TOGNATO y
ETIQUETA (solicitada)vs. DA S.R.L. (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia

la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y concepruales, lo que es esencial para evitar

malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resahar esras

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

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

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

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

es lo suficientemente significadva como pare inducir una confusión en el público

consumidor

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

simultánea

a le hora

. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto

Que, al reelizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
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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 existente entre las mismas.

Qo., ,l observar la naturaleza de los serricios y productos protegidos por cada marca, es

evidente que existe una diferencia sustanciel. La marca registrada DA S.R.L. en la clase 35

Protege servicios tales como: "Seroicios de importación, exportacidn, comercialización y uenta de

productos alimenticios en general, serüicios Prestados por un supermercado'1 Por otro lado, la marca

solicitada "DA DISEÑO AMEzuCANO BY TOGNAIO" en la clase 24, prorege productos:

"productos cornPrendidos en la clase 24 exclusiuarnente sAbAnas". 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, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas solicitede DA DISEÑO

AMERICANO BY TOGNAIO en la clase 24,yDA S.R.L., registrada en la clase 35, debido

esPecialmeflte a l.a difercnte nataraleza de los prud.uctos y settticios prttegidos por las

tnismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por

nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que

pueden eventualmente justificar su rechazo.-

Que, es importante señalar que la marca solicitada DA DISEÑO AMEzuCANO BY

TOGNAIO cuenta con una etiqueta cuyo üseño es distintivo y original, lo que la diferencia

de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede

estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su

to a la marce oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente,

confusión gr áfrca. o visual que justifi que la oposició n.-- - - - - - - - - - - - -

=¿W?; á \\:¿

N-.._
'\ioy"

'i

diferenciación
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SOLICITADA OPONENTE

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

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

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

artículo 2" dela.Ley de marcas ns 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad

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

la.fierze 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

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

consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen ¡' 18/25 emitido por la
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jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asl en

derecho.---

Por tento,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
DA S.R.L. contra IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposición al registro de la marca DA
DISEÑO AMERTCANO BY TOGNATO y ETIqUETA clase 24, Expedienre no

2375095 solicitada por IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la
M¿TCE DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNAIO Y clase 24,
Expediente n' 2375095 solicitada por IMPORI
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Artfculo 3.- NOTIFÍqLJESE por cédula.

.i ;._

Dir
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Asunción,

VISTO:

El expediente caratulado: EMPRENDIMIENTOS TAURO

contra GAVIER RAMON QUIÑONEZ sobre oposiciones al registro

0 3 II4AR 2020

S.A.C.I.E Y SELTZ S.A.

de marca "VITAL" clase

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca *VITAL',

solicitada perala clase 32, en base a las marcas VITALY AGUA MINERAI slogan y VITA, en la

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

no confundibles.-----

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

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

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que esrablece 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, cieftas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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

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

que figuren, siempre que tengaJr relación entre ellos.

Pá,g¡nal de 4



ffi $ift?ffi;ir *i{fi¿,,'#c 
.Nr'|I

ResoluciónD.A.M.Lrr.._ffiS t 4 t\t,

POR LA CUAL SE DECLIIRAN PROCEDENTE§ Y SE HACE LUGAR A LITS

ACCIONES DEDUCIDAS POR EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ
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limitaciones a la hora de considerar la viabilided del registro marcario se encuenrran pere

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

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

corresponde a esta instancia administrativa rea-lizer 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 solicitad¿ "VIfi{L" se observa a

simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones

VITAIY AGUA MINERAL slogan y \nTA , se percibe que entre las mism¿s existen elemenros

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

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

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

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

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

plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo 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 desyirruó los argumentos planteados en la

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

tante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidadun

por la parte contraria, td como lo dispone la normativa

4^
\" iti:\-.:'
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Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorge

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

solicitada pera su registro.---

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delel,ey n" 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 le fala de

interés en sustenter la oposición.

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

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

registrarse corno rnarcas los signos qae constitulan anA reproduccidn imitación, traduccitin,

transliteración o transcipcién total o parcial de signos distintiao idénticos o similar, notoriamente

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

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

confusitín o an riesgo de asociacúín con ese tercerl, o signif.que un aprouecbamiento de la notonedad

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

bubiese hecbo conocido el signo".----

y de conformidad al ordenamiento jurldico marcario vigente, esta

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

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

Págnel de4
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corresponde confirmar el Dictamen n." 29/26, de laJefatura de la Primera SaIa y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder asl en derecho.-

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

RESI,JELVE:

Artlcrrlo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELIZ S.A. contra GAVIER RAMON

QUIÑONEZ sobre oposiciones al registro de marca "yIfH' clase 32, Expediente n'
24L 407 4 solicitada por GAVIER RAM ON QUIÑONE Z. - - - - * - - ;=:<_

Artlculo 2.- RXCHAZAR la solicitud de registro de I' clase 32,

Expeüente n' 2414074 solicitada por GAVIER RAM

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
icr
.--t

lllarc¡i
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Asunción, 03 ff,{R 2¡116

YI§TO:

El expediente caratulado: CALIECH S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al

registro de marc¿ "TECNO DAf clase 35, yr-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contre la solicitud de registro de la marca "TECNO
DAf, solicitada para la clase 35, en base a la marca TECNODAY en la clase 41 respectivarnente,

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

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 A¡t. 1 de l¿ Ley n" L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

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 esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso

y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ucir directa o indirectamente a confusión o asociación enüe los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación enre ellos.

Página I de 4
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Que, en ese orden de ideas, y atenüendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrative realizer el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra 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 "TECNO DAY'se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la merca base de

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

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

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

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

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

plezo legil' 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 heber 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 eüdencia

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

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

procesal.--

con lo anteriormenre expuesro, la declaración de rebeldfa no solo ororga

de la oponente, sino que también refuerzala falta de apritud de la marca

rr ;i"l Págtna2de4



&# $ifiHi?;ir ilü[{¿ri}iJc 'NAI

Resolución D.a.M.L "..--ffi-ffi-S Í 4 Z
POR IIT CUAL §E DECIIIRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII. ecclÓN
DEDUCTDA poR cArirECH s.A. coNTRA TECNoMyL s.A. soBRr oposrcróN
AL REGISTRO DE III MARCA "TTCNO DAr CIITSE 35...--------

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

asociación/confusión de marcas. La denomin¿ción 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 delel,ey n" l.294DS 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 Art.2 inc. (g) de laLeydeMarcasqueestablece:"Nopodrá

registrarse corno tnarcas los signos que constituyan ilnA reproduccidn imitación, tradaccitin,

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

conocido en el sector pertinente del público, qile pertenece A iln tercero, caalesquiera que sean los

prodactos o senticios a los que se aplique el signo, cuando su uso y regisffofuesen susceptibla de car¿sar

confusilin o an riesgo de asociacidn cln ese tercero, o signif.qae un aprouecbarniento de la notoiedad

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

hubiese becbo conocido el signo".---

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juríüco marcario vigenre, est¿

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n! 250/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:
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Resolución D.AM.L n.'

POR IIT CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A II\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR CAITECH §.A CONTRA TTCNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN
AL REGISTRO DE III MARCA'TECNO DAY" CIlt.SE 35...-.-.-...

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
CALIECH S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición ¿l registro de marca
"TECNO DAf chse 35, Expediente n' 2294982 solicitada por TECNOMYL
s.A.---__:_

Artfculo 2.' RECHAZIR la solicitud de registro de la O DAY'clase
35, Expeüente n" 2294982 solicitada por TECNO

Ardculo 3.- NOTIFfQUESEpoTcédula.

\

AB.

Dire
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ResoluciónD.a.M.L"."- [} Ü m n & 5
poR Llt cuAL sE DECIIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR a Llt eccróN
DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSTVE
DISTRIBUTIoN rNC soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE rlr MARCA
.INSANE LABZ' CLASE O5.-___

Asunción, 03 [{A,q 2026

VI§TO:

El expeüente caratulado: HEISECKE & CIA S.A.C.I. contr¿ RETAIL EXCLUSIVE

DISTRIBUTION INC sobre oposición al registro de marca "INSANE LABZ" clase 05,

y'r-----

CON§IDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contre la solicitud de registro de la marca "INSANE
LABZ", solicitada para la clase 05, en base a la marca INDANE en la clase 05 respecrivamente,

por lo que corresponde a est¿ Dirección determinar si las marces son o no confundibles.-------------

Que, en uso de las aribuciones 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,

velendo 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

de una marca hecho de acuerdo con este 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
directa o indirectamente a confi¡sión o asociación entre los productos o servicios

siempre que tengan relación enre ellos.
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Resolución D.A.M.L n. " lr5
poR Llr cuAL sE DECLIIRA pRocEDENTE y sE HAcE LUGAR A LA eccróN
DEDUCIDA POR HEI§ECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSTVE
DISTRTBUTIoN, rNc soBRE oposrcróN AL REGISTRo DE rlr MARCA
.INSANE LABZ" CLASE

limitaciones a la hora de considerer la viabilidad del registro marcario se encuentran pera

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

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

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

merca previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

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

prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.

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

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

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

Que, aücionalmente, el solicitente no contestó el uaslado de la oposición denro del

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

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

de defensa en tiempo y forma, el solicitente no desvirtuó los ergumentos planteados en la

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

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

por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

01

un

de
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ResoruciónD.A.M.L".'_S40 1 lr 3
POR LII CUAL SE DECIITRA PRoCEDENTE Y §E HACE LUGAR A III ecclÓN
DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSTYE
DrsrRrBUTroN, rNC soBRE oposrcróN AL REGTSTRo DE rlr MARCA
.INSANE LABZ" CLASE O5.-----

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

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

solicitada para su registro.---

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

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

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

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

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

interés en 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:"Nopodrá

registrarse corno rnArcAs los signos que clnstittryan ilnA rEroduccidn imitación, traducción,

transliteracidn o transcnpción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoiamente

conocido en el sector pertinente del público, que Pertenece A un tercero, cualesqaiera que sean los

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

confusidn o an iesgo de asociacitin con ese tercero, o signif.que an aprouecbarniento de la notonedad

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

bubiese becbo conocido el signo".---

expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esra

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

n" L.294/98 y no reúne los requisiros para su regisrro, por lo que
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ResotuciónD..dM.Ln." 00011r3
POR LIT CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR HEI§ECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSTVE
DISTRIBUTION INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
.INSANE LABZ" CLITSE O5.**-_-

corresponde confirmar el Dictamen n| 60)/23,de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE A§I.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra RETAIL EXCLUSTVE DISTRIBUTION, INC
sobre oposición al registro de marca "INSANE LABZ" clase 05, Expediente n'21108398
solicitada por RETAIL EXCLUSTVE DISTzuBUTION, INC.--------

Artlq¡Jro 2.- RECHAZAR
clase 05, Expeüente no

de registro de la

solicitada

TABZ"
LUSTVE

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

la solicitud
21108398

DISTRIBUTION,

Ardculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.
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ResoluciónD.a.M.Ln.. I ú t f
POR II\ CUAL SE DECIITRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A TITS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NAIIONAL INTERPROFESSIONNELDU
COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE II\ QUALITE (INAO)
CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQI.JINO FILHO S.A. SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAqI.'E DE ALCATRAO SAO
DA BARRA y ETTQUETA CLASE 33.----------

VI§TO:

Asunción, 03liAR 
n26

El expediente caranrlado: BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNELDU

COGNAC Y INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE I,A QUALITE (INAO)
contra INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. sobre oposiciones

al registro de la marca CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA clase

33,y.---'

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contre la solicitud de regisrro de la marca CONHAQUE
DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 33, sobre la base del

DENOMINACION DE ORIGEN (COGNAC), por lo que corresponde a esra Dirección

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyt 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 denffo de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a 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 a oponerse al registro y aI uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.

&l+
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Resolución D.A,M.L 
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POR LI\ CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNELDU
COGNAC E INSTITUT NAflONAL DE L'ORIGINE ET DE II\ QUALITE (INAO)
CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LII. MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO
DA BARRA y ETIqUETA CLIISE 33.----------

Que, tal como lo expresa el An. 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 marce; es decir, üchas

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, la marca solicitada ha acreütado el registro extranjero de su marca en la clase 33 y
los antecedentes obrantes en eutos y de la documentación acompañada, surge que la

denominación soliciteda "CONHAQUE DE AICAIRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETIf'
corresponde a la empresa de la INDUSTRIA DE BEBIDAS JOAQUIM THOMAZ DE
AQUINO FILHO, dedicado al diseño, desarrollo, fabricacion y comercializecion de bebidas

alcohólicas y no alcoholicas.-------

Que, al reilizer el cotejo de las marcas en pugna CONHAQUE DE ALCAIRAO SAO DA
BARRA Y ETTQUETA, (marca solicitada) vs. DENOMINACIóN DE ORIGEN
GEOGRAFICA (marca oponente), la marca solicitada es une expresión singular y constituye un

inquir productos, conforme lo estipula el Art. 1' de la Ley de Marcas 1294/gB, es

expresa esta disposición legal continúa diciendo que son marcas ".....10s

ía, combinaciones I consistir en ana o más palabras...." por lo que

que la denominación solicitada "CONHAQUE DE ALCATRAO SAO

signo

Por e,
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Resolución D.aM.L ".'-m-&S 1 /- &
POR LIT CUAL SE DECLITRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTTRPROFESSIONNELDU
COGNAC E INSTITUT NAflONAL DE L'ORIGINE ET DE LIT QUALITE (INAO)
CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQI.JE DE ALCATRAO SAO
DA BARRA y ETTQUETA CLIISE 33.----------

JOÁO DA BARRA' no reproduce ni utilize la expresión "COGNAC" en su forma exacta, ni
pretende Presentarse como producto originario de la región protegida por ücha indicación

geográfica. Que, si bien el término "CONHAQUE" constituye la traducción o adapación
lingi.ística utilizada en idioma portugués para designar cierto tipo de bebida, ello no implica una

apropiación indebida de la Indicación Geográfica "COGNAC", máxime cuando el signo

solicitado incorpora una referencia geográfica propia y específica "SÁOJOAO DA BARRA' que

remite a un territorio determinado distinto de la región francesa protegida.-

Que, asimismo, consta que la denominación "coNHAQUE DE ALCATnAo sÁo
JOAO DA BARRIf' cuenta con registro concedido en la República Federativa del Brasil,

circunstancia que refuerzasu carácter distintivo y su reconocimiento en su jurisdicción de origen,

por lo que el solicitante ye cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la

cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su

marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perFectamente viable su

protección.-

Que, pretender extender la protección de la IG "COGNAC" a toda raducción o
término genérico empleado en otros iüomas implicarla otorgar un alcance expansivo no previsto

en la normativa aplicable, desnaturalizando el régimen especial de protección de las Indicaciones

Geográficas, la oposición planteada por el Bureau National Interprofessionnel

du prosperar, debiendo la solicitud de la marca "CONHAQUE DE

AO Oa BARR.{' proseguir con su trámite registral conforme a

Página 3 de 5



,tr \. GOBIERNOn*T I DrRf,ccróNNACToNAL

\J PARAGUÁV i i,-.,1II?¿f"YIi,

ResoluciónD.A.M.L".'l)¿CI 1 lr lf
POR LA CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A II\S
ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNELDU
COGNAC E INSTITUT NAflONAL DE L'ORIGINE ET DE LA qUALITE (INAO)
coNTRA rNDS. DE BEBS. JOAQLITM THOMAZ DE AQUTNO FILHO S.A. SOBRE
OPOSICIONES AL REGISTRO DE IIT MARCA CONHAQI.'E DE ALCATRAO SAO
DA BARRA y ETIQUETA CLI\SE 33.----------

Que, en ese sentido, la protección de una Indicación Geográfica se circunscribe a la

denominación específicamente reconocida y vinculada a un territorio determinado, en este caso

la IG Cogn^c, crrye tutela fue invocada por el Bureau National Inte¡professionnel du Cognac.

Sin embargo, la denominación solicitada no reproduce dicha indicación en forma literal ni induce

a considerar que el producto provenga de la región francesa amparada por la misma.---

Que, la sola utilización del término "CONHAQUE", empleado en idioma portugués

para designar cierto tipo de bebida espirituosa, no implica ¿utomáricamenre apropiación,

usurpación ni evocación indebida de la indicación geográfica protegida, especialmente cuando el

signo incorpora una referencia territorial propia y específica "SÁOJOAO DA BARRA', situada

en la República Federativa del Brasil, lo cual excluye razonablemente cualquier riesgo de

confusión respecto del verdadero origen del product o.--------------

Que, se puede noter que la solicitud de registro es un signo regisrrable y totalmenre

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

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

artículo 2" de le Ley de marcas ne 1.294/98: / Que reúne los requisitos de novedad especialidad y

originalidad

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

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

de una mareÍ;>\-

considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin

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

POR LA CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO §E HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR BUR.EAU NATIONAL INTERPROFESSIONNELDU
COGNAC E INSTITUT NAilONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)
coNTRA rNDS. DE BEBS. JOAQUTM THOMAZ DE AQT,JTNO FILHO Sá_ SOBRE
oPosrcroNEs AL REGrsrRo DE rlr MARCA CONHAQT.JE DE ALCATRAO SAO
DA BARRA YETIQT,JETA CrlrSE 33.----------

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 5l8/24emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

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

poT BUREAU NAIIONAL INTERPROFESSIONNELDU COGNAC E INSTITUT
NAIONAL DE L'ORIGINE ET DE I,A QUALITE (INAO) contra INDS. DE
BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. sobre oposición al registro de

la marca CoNHAQUE DE ALCATRAO SAO JOAO DA BARRA y ETIQUETA
clase 33, Expediente n' 1865821 solicitada por INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ
DE AQUTNO FrLHO S.A. -------
Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la
marce CONHAQUE DE ALCATRAO SAOJOAO_pA A clase

33, Expediente no L86582l solicitada por INDS. DE
AQUINO FILHO S.A---------- -- -- - -- ;-{-,.. ----;--,

Artlcuto3.- NOTIFÍQLJESE

Directora
tos Marcarios Litigiososn

Página 5 de I



# \ GOBIERNO'T., Drnriccr()N¡i/rcroNÁr

\J PARAGUAY , i'.-Pi,t?¿T."q#

Resotución D.a.M.L ".' [,) m ffi 'fl /+ 5
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTT Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
GUANIIANG TOOI§ CO. TTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'DEKECR-V y ETIQLJETA' CLI\SE 08._-__-___

Asunción, ol irlAi ?i?fi
VI§TO:

El expediente caratulado: THE BLACK & DECKER CORPORAIION conrre

NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. sobre oposición el registro de marca

"DEKECR-V Y ETIQUETIt'' clase 08, y;-----

CON§IDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "DEKECR-V
Y ETIqUETIf', solicitada pare la clase 08, en base a la marca BLACK & DECKER en la clase 08

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

t Artfculo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esre le¡ concede a su tinrler el derecho al uso
exclusivo y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al regisrro y al uso de cudquier
. inducir directa o inürectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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Resorución D.aM.L ".' 0 fi ff 1u {u 5
POR III CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ECCTÓN
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
GUANIANG TOOI§ CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'DEKECR-V y ETIQUETP CLA§E OS.___-____

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative realizu 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, realizado el cotejo marcerio entre la denominación solicitada "DEKECR-V" se

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

oposición BLACK & DECKE& se percibe que entre las mismas exisren elementos que las hacen

prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

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

plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldla, 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 forme, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la
oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parre oponente y evidencia

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

alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

un

de
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DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
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MARCA'DEKECR¡/ y ETIQUETA" CLASE 08.-------

Que, de ecuerdo con Io anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo ororga

validez a los argumentos de la oponente, sino que tembién refuerzala.felade aptitud de la marca

solicitada para su registro.---

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

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

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

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

resolver el presente expeüente con base en los 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

regrstrarse c07no Tnarcas los signos qrle clnstita)lan una reproduaitín imitacitin, traduccirín,

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

conocido en el sector pertinente del público, qae pertenece A iln tercero, cualesqaiera que sean los

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

confusuín o un riesgo de asociacitin con ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoiedad
del signo o la dilución de su fuerza distintiua, caalquiera sea la rnAnerl o medio por el cual se

bubiese becbo conocido el signo".--

:le conformidad al ordenamiento jurlüco marcario vigenre, esta

solicitada se halla incursa en las causales prohibidvas de registro

/98 y no reúne los requisitos pera su registro, por lo que
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DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
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corresponde revocar el Dictamen n." 23/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LI\ DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por THE
BLACK & DECKER CORPORAIION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS
CO. LfD. sobre oposición al registro de marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 0g,
Expediente no 2502932 solicitada por NINGBO GUANJIANG TooLS co.
LTD.

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de "DEKECR-V Y
ETIQUETIt'' clase 08, Expediente ¡' 2502932 solicitada ANJIANG
TOOLS CO. LTD...

Artlculo 3.- NOTIFfQLJESEpoTcédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos
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ResoruciónD.a.M.L"."-Jl&ü n 4 6
POR IIT CUAL §E DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORANON CONTRA NINGBO
GUANIIANG TOOI§ CO. rID. SOBRE OPOSICIÓN AI, REGISTRO DE LA
MARCA 'DEKECR¡I y ETIqUETA" CLASE O7.-_-__--

Asunción, 03 liAll ?üi6

VISTO:

El expediente caratulado: THE BLACK & DECKER CORPORATION contra

NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. sobre oposición al registro de marca

"DEKECR-V Y ETIQUETTt'' clase 07,y"----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contr¿ la solicitud de registro de la marca "DEKECR-V
Y ETIQUETi{', solicita da pr.a la clase 07 , en base a la marca BLACK & DECKER en la clase 07

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 leyr a esta dependencia administrativa, al

momento de anúizer la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

tArtículo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su titular el derecho el uso
y e eiercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

que figuren, siempre que tengen releción entre ellos.
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MARCA *DEKECR-V y ETIQLTETH' CII\SE O7.__-_____

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

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

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

corresponde a este instancia administrative reelizx 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 Mercas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DEKECR-V" se

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

oposición BLACK & DECKER, se percibe que entre las mismes 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 fiierzedistintiva,

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

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

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

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

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

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

alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL SE DECII\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII ACCIÓN
DEDUCIDA POR THE BIITCK ST DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO
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Que, de acuerdo con Io enteriormente expuesto,la declaración de rebeldía no solo otorga

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerze.lafalade 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.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustenrar la oposición

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

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

regtstrarse corno Tnarcas los signos qile constitrqtan unt reproduccidn irnitacidn, traduccitín,

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

conocido en el sector Pertinente del públfco, que pertenece a. t¿n tercero, cualesquiera que sean los

productos o senticios a los que se aplique el signo, cuando su uso 1 registrofuesen sr4sceptibles de causar

confusión o un riesgo de asociacitín con ese tercero, o signtf.que an aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese hecbo conocido el signo".----

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

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

n' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLIIRII PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LI\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORAflON CONTRA NINGBO
GUANTANG TOOLS CO. TID. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\
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corresponde revocer el Dictamen n." 22/26, de la Jefatura de la Tbrcera 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 THE
BLACK & DECKER CORPORAIION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS
CO. LID. sobre oposición aI registro de marca "DEKECR-V Y ETIQUETIf' clase 07,
Expediente no 2502933 solicitada por NINGBO GUANJIANG TooLS co.

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de

ETIQUETIf' clase 07, Expedienre no 2502933
TOOLS CO. LTD.--

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

Marc¿rios Litigiosos

R-V Y

AL'

NINGBO G
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Resolución D.{M.L n. " v

POR IIT CUAI, SE HACE LUGAR AL RECI.JRSO DE ACIITRATORIA EN LA
RESOLUCIÓN n. LL42 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITI.'D DE REGISTRO DE LIT MARCA "VITASILO', CLASE 05, EXPEDIENTE N"
2L38283.--

Asunción, 0J fiAñ 2026

VISTO:

El Recurso de AclaratoriaActa n'25ll}574presentado en fecha 12 de diciembre de 2025,por

la ABG. RAQUEL rOÑANEZ. y;

RESUIJIA:

Que, el Art.387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratona. Las partes

podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la re¡olución al mismo juez o tribunal que la bubiere dictado,

con el objeto de que: a) corrija cualquier error mateial; b) aclare alguna expresirin oscilrl, sin alterar lo

sustancial de la decisidn; I ) supla cualquier omisión en qae bubiere incarrido sobre algunas de las

pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se aherará lo sustancial de la decisidn." --

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias

jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad,

Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "nuestrl código de forzna, al preuer este recarso o remedio

procesal para la corrección de errores materiales, aclaracién de conceptos oscuros, asi corno para saplir las

cuestiones omitidas por el órgano jazgador, a f.n de que el mismo las recttfque, aclare o sil?la en sil caso.

Asimismo, como todo recilrso, la aclaratoria debe tener como fundaruento la existencia de un agrauio. El
agrauio /¿ $r reParado podna ser: el conce?to oscuro, el error material, o bien la omisitín incurnda. Sin

embargo, ! cornl tarnbién establece nuestro cddr.go de manera exPresa, su corrección no debe alterar lo

sustancial de

0

ni ser susceptible de generar an pedilicio, que podna consistir en anA difuuhad

to de lo resaebo. En cuanto a la fnalidad del Recurso de Aclaratoria,

de la doanna a la cual adbenmos, qile el recurso de aclaratona tiene
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POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLI\RATORIA EN TIT
RESOLUCIÓN n' LL42 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2o2, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITI.JD DE REGISTRO DE IIT MARCA'VITASILO', CLASE 05, EXPEDIENTE N"
2138283.*

por fnalidad subsanar defectos de la resolución, euitando el alargamiento injasttficado del proceso

(p rin clpto de cel e rida d)

Que, por un error involuntario, se ha consignado el nombre de uno de los oponentes como

UNISAL S.A. siendo lo correcto NUTzuPLAN S.A., conforme a escrito n" 2277079 de Fecha 05 de

septiembre de 2022, por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclar¿toria resulta

procedente.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo f .- HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resoluciónns LL42

de fecha L4 de ocrubre de 2025 dictada por la

Litigiosos.

Artlculo 2.- RECTIFICAR la Resolución

Artlculo 3.- NOTIFÍqUESE, por cédula.

SUAREZ

Dirección Asuntos Marcarios Litigiosos

t FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias junsprudenciales de la Corte Suprema de Jusücia del Paraguay en
materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.

AIV
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Resolución D.A.M.L ".._$_ü_ü '! /* I
POR IIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR EBIC TOOI§ CO. LtD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA 'FIXTEC Y ETIQUETA' CLASE
o8.----------

Asunción, 04 [|Ail ll1fr
VI§TO:

El expediente c¿ratulado: EBIC TOOLS CO. LID. contra BOMSONO S.R.L. sobre

oposición al registro de marca "FIXTEC Y ETIQUETI{' clase 08,y---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca FIXTEC Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 08, sobre la base de la marca extranjera FIXTEC clase 08,

por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.--------------

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

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

el signo no se encuentre inmerso 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 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.

' Artlculg{.- El registro de una marca hecho de ecuerdo con esra le¡ concede a su tin¡lar el derecho aI uso
isma 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 indirecamente a conñ¡sión o asociación enrre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan releción entre ellos.
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR EBIC TOOI§ CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *FIXTEC Y ETIQUETA' CI.I\SE
08.-----

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

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

marca previstas en la Ley de Marces.-

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

expediente, es posible apreciar que las mismas, FIXTEC (marca solicirada) y FIXTEC (marca

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

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

iguales.

Que, la marca oPonente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios países,

la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 productos muy relacionados con la

registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las

mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público
consumidor

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse

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

análisis realizado, se observa que la denominación FIXTEC es una marca registrada de

herramientas y accesorios propiedad de la empresa EBIC Tools Co., Lrd., una compañía

fabricante esablecida en China desde 2003 que se especializa en productos de ferret ería y
eléctricas, manuales y accesorios para uso DII semi-industrial e industrial

la referida empresa no solo comercializa productos bajo la marca

opera bajo modalidades de fabricación para rerceros (OEM), lo que

empresarial con proyección internacional. En consecuencia, puede

Pág¡na.Z de 6
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POR LA CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
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OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'FD(TTC Y ETIQUETT CII\SE
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afirmarse que FIXTEC identifica en el tráfico comercial una línea específica de herramienras y
equipos de ferretería, asociada empresarialmente e EBIC Tools Co., Ltd., y destinada e un

público amplio que abarca tanto usuarios particulares como profesionales, constituyendo un

signo distintivo con presencia en distintos mercados extranjeros.-

Que, la merca "FIXTEC", goze de un reconocimiento generalizado en el mercado

internacional, constituyendo un signo üstintivo notoriamente conocido, conforme il, artículo 6

bis del Conuenio de Pans para la Proteccidn de la Propiedad Industrial, el cual establece qae los

países de la Unuin se obligan a recbazar o inualidar el registro, y a probibir el uso, de ilna rnarca

que constituya una reProdilccidn, imitacidn o traduccidn susceptible de crear confusitín con una

rnarca notoiarnente conocida en sa territorio, Aun cuando dicha marca no esté registrada.------------

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

Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice;"Las llamadas rnarcA.t notorias.../...

Pueden ser defendidas exitosamentefuera delltaís en que están regtaradas (excepcitin al?inci?io de

territorialidad,l )t con res?ecto a Productos o seruicios no protegidos por sil registro y con los cuales no

haya relacidn (ercepción al pincipio de eEecialidad).' -*------

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

relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base del recbazo es anA rnArca intensamente

utilizada, de gran difusidn 0 goza del carácter de notoria, el citerio que se ailica en el cotejo e¡

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

la leahad, buena fe comercial 1t proteger los intereses del püblho consumidor"' y en este sentido la

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

,obrantes en el expeüente administrativo, tras realizar una investigación más

AYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Arandura Eüt.,2007 -Pry. L93.

-Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
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oposrcróN AL REGISTRo DE Llt MARCA *FrxTEc y ETIqUETA. cLASE
o8.----------

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera FIXTEC

perteneciente a la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compañía fabricante establecida en China

y tras la búsqueda realizeda en la base mundial de datos de marcasn, tenemos que se encuentra

registrada la marca FIXTEC, en la clase 08, en diferentes países, demostrándose así la notoriedad

de la marca registrada.-

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

marcesnotorias,üciendo:,,Lasllamadas7narcasnotorias.,,l,,.@
exitosamentefuera del ?aís en que estáru registradas (exce?ción al ?rinci?io de territoialidad.) 1 con

resPecto a productos o seruicios no protegidos Por sa registro 1 con los cuales no haya relacitin

(excepción al principio de apecialidad)". Expresa además "la presentación de uarios registos

extranjeros en respaldo de los derecbos de una lnarcA no deja de tener ualor, pues los misrnos

dernuestran la existencia preoia y la difusidn del signo, lo que bace casi ineuitable qae el tercero qae

solrc¡uí esa nTarca o la registní en el país h baya becho enfortna consciente de que se trataba de un

signo que pertenecía a oto, con lo que quedana incarso en la prohibicitín del Art. 2 inc. i.../...

basando sr4 pretensi(ín en el becbo del aboderamiento de an sisno aieno. con la mala fe
concornitnnte."

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

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

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

importante"

fixfec&trnS

á:ik$+ li;\J
R,.\i-,
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Que, la protección de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares

esenciales del derecho marcario, tanto en el ámbito internacional como en el ordenamiento
juríüco interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, le buena
fe objetiva y los intereses legítimos de los titulares de marcas que han ilcrtzedoun alto grado de

reconocimiento en el mercado. Tal tutela reforzadt tiene por finalidad evitar el aprovechamiento

indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder distintivo del signo y la evenrual generación de

riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Indusrrial,
así como con el artículo 2, inciso g), d. leLey n3 L294/98 "De Marcas", corresponde otorgar

protección especial a aquellos signos que, por su difusión y posicionamienro, rrascienden el

principio de especialidad y merecen una defensa amplia frenre a registros o usos susceptibles de

afectar su distintividad o reputtción.-----

Que, por ultimo, la notoriedad de la marca *FIXTEC" determina que su protección
jurídica no se encuentre supeütada exclusivamente a la existencia de un registro previo en el

territorio nacional, sino que se activa por el solo hecho de su conocimiento efectivo por el público
pertinente y del prestigio adquirido en el tráfico comercial, circunsrancias que le otorgan una
tutela reForzada conforme a los principios que rigen el derecho marcario, en tal contexto, la
eventual admisión de un registro posterior idéntico o similar importaría habilitar un uso

susceptible de generar riesgo de confusión directa o inürecta en el consumidor medio,

induciéndolo a creer erróneamente en la existencia de un vínculo económicq empresarial o de

Asimismo, podrla configurarse un supuesro de aprovechamiento

ión y fuerza distintiva del signo notoriamente conocido, así como

su capacidad identificaroria, afecrando de manere injustificada los

crédito,

dilución

timos de su

7 (rz\\(';- \ Página 5 de 6
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08.----------

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.' 79/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

LA DIRECToRA o, 
^,.,T§IHfr*.*oS 

LITIGIoSoS
RESI.JELVE:

Artlculo l.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por EBIC
TOOLS CO. UfD. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposición al registro de marca
"FXTEC" clase 08, Expediente n" 203752l,solicitada por BO R.L.-------------

Artlculo 2.- RECHAZ/IR l¿ solicitud de registro " clase 08,
Expeüente n' 203752l,solicitada por BOMSONO

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUAREZ

fi
'tj
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POR IIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
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35.

Asunción,

VISTO:

El expediente caratulado: EBIC TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre

oposición al registro de marca "FIXTEC Y ETIQUETA" clase 35,yr-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca FIXTEC Y
ETIQUETA, solicitada para.la clase 35, sobre la base de la marca exrranjera FIXTEC clase 08,

por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confunüble 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 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 marceria,, ciertas restricciones para el registro de una merce; es decir, dichas

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.

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

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

ir directa o indirectamenre a confusión o asociación enrre los productos o servicios

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 administrativa realizt el análisis de la solicitud en rámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

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

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

iguales.

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

la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 08 productos muy relacionados con la

registrada en el extranjero; este circunstancia agreve la posibilidad de confusión/asociación de las

mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo secror del público
consumidor

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse

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

análisis reeliza;do, se observa que la denominación FIXTEC es una marca registrada de

herramientas y accesorios propiedad de la empresa EBIC Tools Co., Lrd., una compañía

fabricante establecida en China desde 2003 que se especializa en productos de ferret eríe y

herramientas eléctricas, manuales y accesorios para uso DfY, semi-industrial e industrial.

la referida empresa no solo comercializa productos bajo la marca

también opera bajo modalidades de fabricación para terceros (OEM), lo que

empresarial con proyección internacional. En consecuencia, puede

Pág¡na1 de 6
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A II\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR EBIC TOOI§ CO. TtD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *FIXTTC Y ETIqUETP CLASE

afirmarse que FIXTEC identifica en el tráfico comercial una llnea específica de herramienres y
equipos de ferreterla, asociada empresarialmente a EBIC Tools Co., Ltd., y destinada a un
público amplio que abarca t¿nto usuarios particulares como profesionales, constituyendo un
signo distintivo con presencia en üstintos mercados extranjeros.-

Que, la marca "FXTEC", goze de un reconocimiento generalizado en el mercado

internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conform e d, ytículo 6
bis del Conuenio de Pans para la Proteaidn de la Propiedad Indus*ial, el cual establece que los

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

que constituya una reproduccitin, imitacidn o traduccídn silsceptible de crear confusión con unA

Tnarca notoiamente conocida en su teritorio, aun caando dicba marca no esté registrada.------------

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

Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice:"Las llarnadas rnarcat notoias.../...

territorialidad,l ) con resPecto a productos o seroicios no protegidos por sa regtstro 1 con los cuales no

baya relacidn (excepción al pincipio de apecialidad).' -----------

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

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

utilizada, de gran dtfasión o goza del carácter de notoria, el criteio que se ailica en el cotejo es

igaroso o rnás estricto. con lafinalidad de euitar el aprouecbamiento del prestigio ajeno, bacer aaler

la leahad, baena fe comercial I proteger los intereses del ptiblico consumidof3 y en esre sentido la

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

reaJizer una investigación másen el expediente administrarivo, rras

AYO DE MARCAS" - Carmelo Módice. A¡andura Edit., 2007 - Pag.lg3.
CAS" -Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,ZO|T
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35.-*--*

adenrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponenre extranjera FIXTEC
perteneciente a la emPresa EBIC Tools Co., Ltd., una compañía fabricante establecida en China
y tras la búsqueda realizade en la base mundial de datos de marcasn, tenemos que se encuentra
registrada la marca FIXTEC, en diferentes países, demostrándose así la notoriedad de la marca

registrada.-

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

marcas notorias, diciendo: "Las llamadas rnr¿rcas notorias ...1.. putden tt dtftnd¡¿^

res?ecto a Prodactos o senticios n0 ?rltegrdos Por sil. registro 1t con los cuales no baya relación

(excepcirín al principio de apecialidad). Expresa además "la presentación de uarios registros

extranjeros en respaldo de los derecbos de una rnarca no deja de tener ualor, pues los mistnos

dernuestran la existencia preuia 1 la difusidn del signo, lo que bace casi ineuitable que el tercero que

soltcitd esa rnarca o la registní en el país h baya becbo en forma consciente de que se trataba de an
signo que pertenecía A otro, con lo qae quedana incurso en la probibición del Ar-t. 2 inc. i.../...

basando sa pretensi(in en el becho del

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

territorialidad. Para otorgar la calificación de nororia a una merca se deben conjugar tres

elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario
importante"
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Que, la protección de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares

esenciales del derecho marcario, tanto en el ámbito inrernacional como en el ordenamiento
jurídico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, la buena
fe objetiva y los intereses legítimos de los titulares de marcas que han elcervtdoun alto grado de

reconocimiento en el mercado. Tal rutela reforzada. tiene por finalidad evitar el aprovechamiento

indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder distintivo del signo y la eventual generación de

riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en ese sentido, de conformid¿d con lo
dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad Indusrial,
así como con el artículo 2, inciso g), de la Ley n.e 1294/98 "De Marcas", corresponde otorgar

protección especial a aquellos signos que, por su difusión y posicionamiento, rrascienden el

principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a regisrros o usos susceptibles de

afectar su üstintividad o reputeción.-----

Que, por último, la notoriedad de la marca "FIXTEC" determina que su protección
jurldica no se encuentre supeditada exclusivamenre a la existencia de un registro previo en el

territorio nacional, sino que se activa por el solo hecho de su conocimiento efectivo por el público
pertinente y del prestigio adquirido en el tráfico comercial, circunstancias que le otorgan una
tutela reforzada conforme a los principios que rigen el derecho marcario, en tal contexto, la
eventual admisión de un registro posterior idéntico o similar importaría habilitar un uso

susceptible de generar riesgo de confusión directa o indirecta en el consumidor medio,
induciéndolo a creer erróneamente en la existencia de un vínculo económico, empresarial o de

Patro9lie-€§re las partes. Asimismo, podría configurarse un supuesro de aprovechamiento

ind¡bido del cr§ito, reputación y fuerze distinriva del signo notoriamente conocido, asl como

de su capacidad identificatoria, afectando de manera injustificade los

su titular.--
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Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n." 80/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por EBIC
TOOLS CO. UID. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposición al registro de marca
"FIXTEC" clase 35, Expediente n'2037579, solicitada por

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro clase 35,
Expediente n' 2037 5L9, solicitada por BOMSONO S.

Artlcuto 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

tos Marcarios Litigiosos
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Asunción,g 4 n|iiR 2ü26

VISTO:

El expediente caratulado: NHS INC contra pASToR ROCHE GALEANO sobre

oposición al registro de marca KRUK clase25,yi----------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "KRUK",
solicitada para la clase 25, en base a la marca KRLIX en la clase 25 respectivamenre, por lo que
corresponde a esta Dirección determinar si las mercas 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 marce, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo exPresa el Art. I de la Ley n" L.294/98,las marces son signos que sirven

para üstinguir 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.

EI registro de una marca hecho de ecuerdo con esta le¡ concede a su tinrlar 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

directa o indirectamente a confi¡sión o asociación enffe los productos o servicios
6guren, siempre que tengan relación entre ellos.
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Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del inrerés del público consumidor,

corresponde a esta instancia adminisuative reelizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el regisrro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicirada "GLOBEL" se observa

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

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

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

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

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

de defensa en tiemPo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la
oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la 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 perte contrariq tal como lo dispone la normariva

procesal.---

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

de la oponente, sino que también refuerzelefalade 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 causel prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delel,ey n" L.294/ 9S 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 susrenter 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 establec e: " No podrá
registrarse c07no nTarcas los signos que constitayan una reproduccidn imitacidn, traduccírín,

transliteracitín o transcripcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoiamente
conocido en el sector ?eftinente del público, qae pertenece A iln tercero, cualesquiera que sean los

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

confasitín o un riesgo de asociacirin con ese tercerl, o signtfqae un aprouechamiento de la notonedad

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

bubiese becbo conocido el signo".---

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

Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las caus¿les prohibitivas de registro

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

ar el Dictamen n.o 3l/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

corresponder asl en derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
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POR IIT CUAL SE DECIIIRIT PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA'KRUK'CI.6.SE 25.-----

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NHS
INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca
"KRIJK" clase 25, Expediente no 2491414 solicitada por PASTOR ROCHE
GALEANO

Artlculo 2.- RECHAZ7IR la solicitud de registro de " clase 25,
Expediente n" 249l4l4solicitada por PASTOR ROC

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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El expeüenre carah¡lado: SEIDHON SAAD SEIDHOM
MOHAMMED YLTNUS FAZLANI sobre oposición al registro

Resolución D.a.M.L "."-0-0-0 1 5 f
POR IIT CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YI,JNUS EAZLTNI SOBRE OPO§ICIÓN AL REGI§TRO DE
Ilt MARCA'RUE BROCA y ETIQLJETA' CII\SEO3.*---

Asunción, 0 4 r,iA[ 2|J26

MORKES conrra IMRAN
de marca "RUE BROCA Y

VISTO:

ETIQUETIf' clase 03, y.r-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve la oposición contra le solicitud de registro de la marca RUE BROCA,
solicitad¿ para la clase 03, sobre la marca solicitada RUE BROCA clase 03, por lo que
corresponde determinar si las marcas son o no confundible s.--------------

Que, en uso de l¿s atribuciones otorgades por la leyr a esta dependencia adminisrrativa, al

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatori4
velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo exPrese 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 para el registro de una marca; es decir, dichas

El registro de una marca hecho de acuerdo con esre le¡ concede a su tin¡ler el derecho al uso
isma y a ejercer ante los órganos jurisdicciona.les las acciones y medidas que correspondan

sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al regisrro y al uso de cualquier
. inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Página I de 6



W \ GOtslERNO»rL | »ra¡cc¡óNx'.q,croNAl

\g panAGUAY i Rr,',Hi,+triY

ResoruciónD.A.M.L"..__0+m 1 5 I
POR II\ CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECCIÓ¡TI DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZII\NI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
LA MARCA 'RUE BROCA y ETIQUETA. CII\SE O3.___-

limitaciones a la hora de considerar la vi¿bilidad del registro marcario se encuenrran pare

precautelar otros derechos o intereses, tan vfidos 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 administrativt realizer 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 03 y
otros y los antecedentes obrantes en eutos y de la documentación acompañada, surge que la
denominación solicitada "RUE BROCA' corresponde a una marca registrada para fragancias y
perfrrmes con origen registrado en los Emiratos A¡abes Unidos, idendficada como una casa de

perftrmes contemporánea inspirada en le estética perfumista de tipo europeo y
oriental.----

Que, si bien obra en autos la oposición inte¡puesta por SEIDHON SAAD SEIDHOM
MORKES quien invoca derecho de prioridad en la presentación de la denominación'RUE
BROCA' en nuestro país, corresponde señalar que la mera prelación temporal en la solicitud de

registro no resulta suficiente cuando se encuentra en juego la protección de una marca notoria
reconocida a nivel internacion Ll.-------------

Que, asimismo, la marca goza de una imagen comercial consolidada, basada en una
nuqf elegante y moderne que refuerza, su posicionamienro dentro del sector

se trata de un signo con capacidad disrinriva plena y valor marcario

a productos de perFumerla de procedencia extranjera, distinguiéndose

calidad y prestigio en el mercado internacionil.------

?KS
\7": \-.

&,,,,,
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKE§ CONTRA
IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZIIINI SoBRE oPosICIÓN AL REGIsTRo DE
Ilr MARCA .RUE BROCA y ETIqUETA' CLASE O3._-__

Que, en cuanto a su rubro, la marca RUE BROCA cuenta con una colección de más de

30 fragancias registradas en bases internacionales de perñ.rmería, lo que demuestra una actividad
continua en el mercado de perfumes. En consecuencia, la marca cumple adecuadamente su

función distintiva en el mercado, vinculándose a un ámbito productivo especlfico y claramente

üferenciado

Que, la marca "RUE BROCIt'', goze de un reconocimiento generalizado en el mercado

internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conform e aJ artículo 6
bis del Conuenio de Pans para la Proteccitín de la Propiedad Industial, el cual establece que los

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

qile con§titala una reproduccitín, imitacitin o traducción susceptible de crear confusión cun ana
rnarcA notoriarnente conocida en sa territorio, aun cuando d¡cba rnarca no e$¿

regt*rada.--

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice:"Las llamadas rnarcas notoias,../...

bay relación (excepcidn alprincipio de apeciahdad).' -----------

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

relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base del recbazo es ilnA rnarcA intensamente

atilizada, de gran difusitin 0 goza del carácter de notoria,

con laf.nalidad de euitar el aprouechamiento del prestigro ajeno, hacer ualer

comercial y proteger los intereses del público consumidof'3 y en esre sentido la

UAYO DE MARCAS" - Carmelo Móüca. Arandura Eüt.,2007 -pag.1,93.
.CAS" -Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2}l7

tenitoialdad.l I con resPecto a prodilctos o senticios no protegidos por sil registro y con los cuales no
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POR LIT CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZIIINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRo DE
rll MARCA *RUE BROCA y ETIQUETP CLASEOS._-__*

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

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

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca solicitada extranjera RUE BROCA
perteneciente e una emPresa de Emiratos,A¡abes Unidos, identificada como una casa de perfumes

contemporánea inspirada en la estética perfumista de tipo europeo y oriental. y tras la búsqueda

reilizade en la base mundial de datos de marcasa, tenemos que se encuentra registrada la marca

RUE BROCA, en la clase 03, en su país de origen demostrándose así la notoriedad de la merca.

registrada.-

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

mercas notorias, diciendo: "Las llamadas rnarcas notorias .../... Dueden ser defendidas

t con

resPectl a prodr¿ctls o seruicios no protegidos Por sa registro y con los cuales no baya relacitín

(excEcidn al principio de especialidad)". Expresa además "la presentación de uaios registros

extranjeros en reEaldo de los derechos de una rnarca no deja de tener ualor, pues los mismos

demuestran la existencia Preuia I la difusión del signo, lo que bace casi ineuitable que el tercero que

solicitó esa rnarca o la regis*ó en el país lo baya becbo en forma consciente de que se trataba de un

signo que pertenecia a offo, con lo que quedana incarso en la prohibicidn del Art. 2 inc. i.../...

basando !r,t ?retensión en el becbo del

En este sentido, se habla de qrc la notoriedad de una marca nompe el principio
de tenitorialidad, Para otorgar la celificación de notoria a une marce se deben conjugar tres

4'.1:t/.S ¡

!x
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LII
ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD §EIDHOM MORIGS CONTRA
IMRAN MOIIAMMED YUNUS FAZIIINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRo DE
ur MARCA .RUE BROCA y ETIQUETf CrÁ§E o3.____

elementos: "La

importante". --

antigüedad de la marce, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario

Que, en consecuencia, aun cuando le marca oponenrc se haya presentado previamente en

el territorio nacional, lo cierto es que el carácter notorio de la marca "RUE BROCIf', con
trayectoria centenaria y reconocimiento internaciond, otorga 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 garantizar le 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 encuentra comprendida
dentro de una de las prohibiciones del Art. 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 insefta dentro de las prohibiciones
establecidas dentro del art 2" inc. i) de la Ley n" 1.294/95 de Marcas que preceprua:"los signos qae

se bubiesen solicitado o registrado por quien no tuuiese legttimo interés o por quien conocía o debiera

conzcer qae el signo pertenecía a an tercero».--------------

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

Dirección i(ra que la marca solicitada no se halla incursa en las causdes prohibitivas de

,en 
la Ley L.294/95 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

Dictamen n." 510/25, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a

corresponder así en derecho.---
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ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA
IMRAN MOHAMMED YT,INUS FAZIIINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGIsTRo DE
LA MARCA'RUE BROCA y ETIQUETT CLASEOS.__--

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

RESUELYE:

Ardculo l.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES conrre IMRAN MOHAMMED YUNUS
EAZLANI sobre oposición al registro de marca "RUE BROCAYETIQUETIf' clase 03,
Expediente no 2452870 solicit¿da por IMRAN MOHAMMED yuNUS
EAZLANI.

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de la solicitud de merce "RUE
BROCA Y ETIqUETIf' clase 03, Expediente n" 245, IMRAN
MOHAMMED YUNUS EAZIANI

Artlculo 3.- NOTIFfQUESEpoTcédula. --

Directora

tos Marcarios Litigiosos
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POR III CUAL SE DECLIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZIIINI E IMRAN
MOIIAMMED YUNUS FAZLITNI CONTRA §EIDHOM SAAD SEIDHON MORKES
SOBRE OPOSICTÓN AL REGI§TRO DE IIT MARCA *RUE BROCT CII\§E
03.*-

Asunción, ,3 4 Iiffi iü¡6

VI§TO:

El expeüente caratulado: IMRAN MOHAMMED YLINUS EAZIANI e IMRAN
MOHAMMED YTINUS EAZLANI contra SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES sobre

oposición al registro de marca "RUE BROCIt'' clase 03, yr-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contre la solicitud de registro de la marca RUE BROCA
solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca extranjera RUE BROCA y RUE BROCA
clase 03, por lo que corresponde determinar si les marcas son o no confundibles.--------------

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

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

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

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

en que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECIIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZIIINI E IMRAN
MOHAMMED YUNUS FAZIITNI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA 'RUE BROC^T CUTSE

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marc¿rio se encuenffan para

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

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

corresponde a esta inst¿ncia 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 una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al cotejar las marcas enfrent¿das como también las constancias obrantes en el

expediente, es posible apreciar que las mismas, RUE BROCA (marca solicitada) y RUE
BROCA, RUE BROCA (marca extranjera oponentes) no podrían coexistir debido a que las

mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o
pronunciarlas de seguido para verificar que son iguales.

Que, la marca oPonent€ ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios palses,

la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 03 productos muy relacionados con la
registrada en el extranjero; esta circunstancia egreve la posibilidad de confusión/asociación de les

mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán el mismo secror del público
consumidor

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse

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

se observa que la denominación RUE BROCA es una marca registrada de para

con origen registrado en los Emiratos A¡abes Unidos, identificada como

contemporánea inspirada en la esrética perfumista de dpo europeo y

Pá,g¡na2 de 6
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SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA ORUE BROC^f CIITSE

Que, asimismo, la merca fue creada alrededor de 2015 y hasta 2025 cuenta con una
colección de más de 30 fragancias registradas en bases internacionales de perfumerla, lo que
demuestra una actividad continua en el mercado de perfum es.-------------

Que, la marce "RUE BROCA", goze de un reconocimiento generalizado en el mercado

internacional, constituyendo un signo üstintivo notoriamenre conocido, conforme al ertículo 6
bis del Conuenio de Pans para la Protección de la Propiedad Indas*ial, el cual establece que los

paísa de la Unión se obligan a recbazar o inaalidar el resstro, y a probibir el uso, de ilna rnarca

qile constitqla una reproduccidn, imitación o traducción susceptible de crear confusitín con una
marca notoriamente conocida en su territorio, aun caando dicba marca 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", üce: "Las llamadas rnArcas notoias .,./...

territoialidad,l ! con resPecto a productos o seroicios no protegidos ?or sil registro I con los cuales no

baya relación (excepción al principio de especialidad)

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

relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base del recbazo es unA tnarca intensamente

utilizada, de gran difusidn o goza del carácter de notoria,

riguroso o rnás estricto, con lafinalidad de euitar el aprouecbamiento del prestigio ajeno, bacer ualer
la leahad, buena fe comercial y prnteger los intereses del púbtico consumidor"' y en esre sentido Ia

casualidad milagrosa no puede existir. Así las coses, en el caso de auros, además de las

obrantes en el expediente administrarivo, tras realizar una investigación más

AYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. A¡andura Eúr.,2007 -pag.193.
CAS" -Jorge Otamenü. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,Z0lT
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adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente exrranjera, Los perfumes RUE
BROCA se comercializan en dendas especializadas en perfumería online y física, tanto en

regiones de América Latina como en mercados globales de perfumería, a través de distribuidores,
tiendas de fragancias á¡abes y plataformas de venra online, su presencia se ha consolidado
mediante colecciones amplias y lanzamientos conrinuos a lo largo de varios años, lo cual aporta
indicios de cierta actividad comercial sostenida en el secror de perFumería.-------

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

mercas notorias, diciendo: "Las llamadas rnArcas notorias .../... paedm_Lsr_¿*nüdas

retpecto a Prodilctos o serricios no Protegidos por sa registro y con los cuales no baya relacitín

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

extranjeros en respaldo de los derecbos de una rnarca no deja de tener ualor, pues los misrnos

dernuestran la existencia preuia y la difusitín del signo, lo que bace casi ineuitable que el tercero que

solrciaí est rnarca o la registrti en el país lo bay becbo en forrna consciente de que se trataba d,e un
signo que Pel'tenecía a ztro, con lo que quedana incurso en la prohibición del Art. 2 inc. i.../...
basando sr¿ pretensi(in en el becbo del

co nco mi tante.)t - - - - - - - - --- - -- --

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

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

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

de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares

marcario, tanto en el ámbito internacional como en el ordenamiento

/Á§
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POR UT CUAL SE DECIIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A IITS
ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLIINI E IMRAN
MOHAMMED YUNUS EAZIIINI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORIGS
SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA *RUE BROCf CLASE

jurídico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, la buena
fe objetiva y los intereses legltimos de los titulares de marcas que han alcanzado un alto grado de

reconocimiento en el mercado. Tal rutela reforzede riene por finalidad evitar el aprovechamiento
indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder distintivo del signo y la eventual generación de

riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en ese senddo, de conformidad con lo
üspuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,
así como con el arcículo 2, inciso g), de la Ley n.e L294/9S "De Marcas", corresponde otorgar
protección especial a aquellos signos que, por su difusión y posicionamienro, trascienden el

principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos suscepribles de

afectar su distintividad o reputación.-----

Que, por último, la notoriedad de la merca "RUE BROCA' implica que su protección
jurldica no depende únicamente de la existencia de un registro previo en el territorio nacional,
sino que se activa por el solo hecho de ser conocida por el público pertinente y del prestigio que
ha logrado consolidar en el tráfico comercial. Esta circunsancia le otorga una tutela reforzeda

conforme a los principios que rigen el derecho marcario, En tal contexto, la eventual admisión de

un registro posterior idéntico o similar podría facilitar un uso que genere riesgo de confusión,
tanto directa como indirecta, en el consumidor medio, induciéndolo a creer equivocadamenre en

un vínculo económico, empresarial o de patrocinio enrre las partes. Asimismo, se

de aprovechamienro indebido del prestigio, reputación y fuerza

notoriamente conocido, asf como una porencial dilución de su capacidad

de manera injustificada los derechos legrtimos del tirular de la marca.---

Página 5 de 6



g \. GOBIERNO»r:r i oln¡,ccróN§-ACToNAL

\c pARAGUAy I iJ,',li?tTtil?

ResoruciónD.a.M.L"..jj_j]_$ t 5 2
POR LIT CUAL SE DECIIIRAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LITS
ACCIONES DEDUCIDA§ POR IMRAN MOHAMMED YUNUS EAZLIINI E IMRAN
MOIIAMMED YUNUS FAZTIINI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *RUE BROC^.f CIJTSE

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

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

registro estipuladas en la Ley 1.294/95 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocer el Dictamen n.' 5OL/25, de la Jefatura de la primera Sala y hacer lugar a las

oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.-

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

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por
IMRAN MOHAMMED YLINUS EAZLANI e IMRAN MOHAMMED YLINUS
FAZTANI conrra SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES sobre oposiciones al
registro de marca "RUE BROCA' clase 03, Expediente n" 2366060 solicitada por
SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES.-

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de la ." clase
03, Expediente no 2366060 solicirada por S HON
MO

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESEpoT

Marcarios Litigiosos
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GLOBE INDUSTRIES CORPORAIION CONTRA PA§TOR
ROCTIE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA
*GLOBEL" CLASE

Asunción,

VISTO:

0 t, flAR 2rJ26

El expediente caratulado:

PASTOR ROCHE GALEANO

GLOBE INDUSTzuES CORPORATION CONTRA
sobre oposición al registro de marca GLOBEf clase 16,

y;-----"

CONSIDERANDO:

Que, se Promueyen oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GLOBEf,
solicitada parala. clase 16, en base alamxceGLOBE en la clase 16 respectivarnenre, 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 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,

velando siempre por el interés general.

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

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

.- El registro de una marca hecho de acuerdo con est¿ le¡ concede a su dnrlar el derecho el uso
y a eiercer ente los órganos jurisüccionales las acciones y medidas que correspondan

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

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

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

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

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

marce previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

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

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

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

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

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

oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte 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 rebeldla 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 prohibiciva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2delel,ey n' 1.294/95 De Marcas.-

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

interés en sustenrar la oposición

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

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

regtstrarse corno Tnarcas los signos que constitultan una reprodaccitín imitacidn, tradaccirin,

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

conocido en el sector pertinente del públlco, qae pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 1 registrofuesen silsceptibles d,e causar

confusitín o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signtf.que an aprouecbamiento de la notoriedad
del signo o la dilución de su fuerza distintiua, cualquiera sea la rnanera o med.io por el cual se

bubiese hecbo conocido el signo".----

y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta

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

" L.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictemen n! 530/25, de laJefarura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GLOBE
INDUSTzuES CORPORATION contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre
oposición al registro de marca'GLOBEB clase 16, Expediente n" 2468465 solicitada por
PASTOR ROCHE GALEANO

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la EL" clase 16,

Expeüente n' 2468465 solicitada por PASTOR R

Artlcuto 3.- NOTIFfQUESEpoTcédula.

,ñ

GA SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos

ALV
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DEDUCIDA pOR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICOJOSE SILVERA GONZALEZ
§OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA'TRIBIT', CLITSE O9._-*-_-

Asunción, e r r:¡r- t ,irj lll¿j
VISTO:

El expediente caratulado: GOOGLE LLC contra FEDERICO JOSE SILVERA
GONZALEZ sobre oposición al registro de la marca TRIBIT, clase 09, f:-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TzuBIT",
solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca FITBIT en la clase 09, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la 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' 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 encuenffan pera

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

l Artículo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esm le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
misma y a ejercer anre los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengen 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 adminisrative reelizar el análisis de la solicitud en trámite 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, al aLneliza; las marcas en pugna TRIBIT y FITBI! observadas en conjunto y de

manera sucesiva, se advierten semejanzas relevantes en el plano fonético, visual y conceptual.

Fonéticamente, ambas denominaciones comparten la terminación "BIT" y una construcción
monosilábica inicial similar, lo que puede inducir a que el consumidor perciba una idenddad

sonore cercana al pronunciar los signos. Visualmente, la disposición gráfica de las letras y la
composición breve de cada denominación generan una impresión global comparable, reforzando

la posibilidad de asociación. Conceptualmente, ambos signos evocan, en el contexto de la clase

09, la idea de tecnología, dispositivos electrónicos o accesorios inteligentes, lo que aumenra el

riesgo de que el público atribuya un origen empresarial común o relacionado a los productos

protegidos bajo cada maLrca.-------

Que, la coexistencia de ambas marcas podría generar un riesgo de confusión directa o

indirecta, induciendo al público a error respecto del fabricante o proveedor de los productos, y
afectando la distintividad y el prestigio de las marcas involucradas. En consecuencia, se evidencia

la necesidad de evaluar cuidadosamente la registrabilidad de la marca solicitada, considerando la

protección teforztdaque corresponde a signos que, por su similitud fonética, visual y conceptual,

podrían inducir a confusión denmo del mercado pertinente.-

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

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

rener presenre que las marcas en cuestidn tienen por f.nalidad distinguir
de la clase 09 (equipos de procesamiento de datos 7 computadoras; hardware

\-
i.;,.(fu,r,i
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de la cornputadora, entre otros), lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada

procedente.

Que, corresponde destacar que la marc¿ FITBIT se encuentra debidamente registrado en

nuestro país bajo el Registro ne 482.35L en la clase 09, encontrándose vigente y amparado por la

protección que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro confiere a su titular el

derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes posteriores que puedan

afectar su esfera jurídict.-----

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 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 delal,ey n' L.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

rnarcas los signos qae constitillan ana reproduccitin imitación, traduccitín,

ión total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoiamente

?ertinente del público, qae pertenece a iln tercerl, cualesquiera que sean los

a los que se aplique el signo, cuando su uso 7 registrofuesen sasceptibles de causar
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confusidn o un iesgo de asociacidn con ese tercero, o signif.que iln aprnüecharniento de la notoriedad

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

hubiese becbo conocido el signo".---

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

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

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

corresponde revocer el Dictamen n." 160/25, de laJefatura de la Segunda Sda y hacer lugar ala
oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
GOOGLE LLC contra FEDEzuCOJOSE SILVERA GONZALEZ sobre oposición al

FEDERICO JosE SILVERA GONZALEZ registro de marca *TRIBIT' 
clase 09,

Expediente n" 2222498 solicitada por ------ ---------/=:\

Ardculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro

Expediente n" 2222498, solicitada por FEDERI

Artlculo 3.- NOTIFfQLIESE por cédula.

SUAREZ

Directora

tos Marcarios Litigiosos
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FERNIIEIM TTDA CONTRA CHRI§TIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOVENZ
SOBRX OPOSICIÓN AL RDGISTRO DE IIT MARCA "CHACOTV Y ETIQI,JETtr,
CLASE 4T

Asunción, 05 [{AR 2020

VISTO:

El expeüenge caratulado: COOPERATWA COLONIZADORA MULTIACTTVA
FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FzuESEN KAUENHOWENZ sobre

oposición al registro de la marca, CHACOTV Y ETIQUETiA., clase 4l,y----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicirud de registro de le marca CHACOTV Y
ETIQUETA solicit¿da para la clase 41, en base ¿ la marca CHACO en la clase 38, 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 adminisrrativa, al

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley 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

t Artlculo l5t.- El registro de un¿ marc¿ hecho de acuerdo con este le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
la misma y a ejercer ante los órganos jurisdicciondes 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 6guren, siempre que rengan rel¿ción entre ellos.
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legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, üchas

limitaciones a la hora de consider¿r la viabilidad del registro marcario se encuenrran pare

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las m¿rcas en controversia podemos

notar que la marca solicitada CHACOTV Y ETIQUETA y la merc¿ oponente CHACO
gramaticalmente al primer golpe de vista las mercas están expresadas de diferentes maneras, lo que

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

Que, al reelizu el cotejo integrd entre las marcas CHACOTV (solicitado) y CHACO
(oponente), se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el vocablo CHACO,Ia
marca solicitada incorpora el elemento adicional "TV'1 el cual introduce una diferenciación

relevante en los planos visual, fonético y conceptual. En el aspecto visual, la presencia del sufijo

"TV" otorga al signo une estructura más extensa y distintiva, alterando su configurrción gráfrce

general. En el plano fonético, la inclusión de dicha partícula genera una sonoridad diversa, pues el

consumlQ no percibe únicamente la palabra "CHACO", sino una expresión compuesta que se

un¿ unidad diferenciada, desde el punto de vista conceptual, mientras

directamente a una referencia geográfica ampliamente conocida, la expresión

un servicio vinculado al ámbito televisivo o auüovisual, dotando al signo
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de un significado específico que no se encuentra presente en la marca base. En consecuencia, el

conjunto marcario solicitado posee elementos distintivos suficientes que permiten su

üferenciación frente a la marca oponente, reduciendo razonablemente la posibilidad de

conñxión o asociación indebida en el público consumidor

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica. o audidv¿menre, tal como enseña la

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

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

conjunto y no por sus elementos aislados.

Que, al realizx el esrudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la
marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizades en su

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 exisrente entre las mismas.

Que, tambien atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos ülucidar
que el solicitante ye cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuesrro país,

Regirtru n" 447.317, en la cl.ase 38 rc.spectioatnente por lo ranto le asiste mejor derecho,

sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada

jit
:; I,

:.d
',.:,,

|:4
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Que, se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre le

denominación, siendo así la cuestión. nos queda claro que el solicitanre sólo prerende ampliar el

ámbito de Protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es

perfectamente viable su protecció n.------ ------ --

Que, Jorge Otamendi señala que: "La confusión de rnarcas debe analizarse enfunción del
impacto general que la denominacilin produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya qae los prefios o safios cornu,nes a
aaias TnarcAs no son, en pincipio, safcientes Para generar confusidn. El consumidor tiene la
capacidad de disciminar entre signos qile, aan compartiendo una raíz corntin, presentan suf.cientes

diferencias gruificas, fonétícas o conceptaales.

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

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

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

oponente
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SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA *CHACOTV Y ETIQUETT,
cIlIsE 4r.--

ResoluciónD.A-M.1".._4$ ffi T 5 5

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que J

ETIQUETA vs. CHACO no presenta riesgo de confusión en el

las marcas CHACOTV Y

mercado. Por lo que su

coexistencia no representa ningún inconveniente legal.-

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

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

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

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

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n' 503/25 emitido por la
jefarura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tento,
IIT DIRECTORA DE ASI,'NTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
COOPERATTVA COLONIZADORA MULTTACTTVA FERNHEIM LTDA conrra

LEANDERFzuESEN KAUENHOW'ENZ sobre oposición al registro de

Pá,gtna.l de 6



#.,k GOBIERNOon iqid pARAGUAY 
I

»¡n¡ccró¡{ NACToNAL
DE PROPILDAI)
INTIiI,ECTUAI,

ResoluciónDá.M.1".'llÜ-S ? 5 5
POR IIT CUAL §E DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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FER}IHEIM TTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAI.JENHOWENZ
SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'CHACOTV Y ETIQUETA',
clltsE 41

la marca CHACOTV Y ETIQUETA , clase 41, Expedienre n" 2498953 solicitada por
CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHO§TENZ.-.-......

Ardculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la
marca CHACOTV Y ETIQUETA, clase 41, Expediente

CHRISTIAN LEANDER FzuESEN KAUENH

Artlculo 3.- NOTIFfQLTESE por cédula.

Directora

Marcarios Litigiosos

de registro de la

Págtna6deG
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SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'CHACOTV Y ETIQUETtr,
cIlIsE 38.----------

Asunción, 
o 5 I,{Ail 2026

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATWA COLONIZADORA MULTIACTrVA
FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHO§7ENZ sobre

oposición al registro de la marca, CHACOTV Y ETIQUETA, clase 38,y-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHACOTV Y
ETIQUETA solicitada para la clase 38, en bese a la marca CHACO en la clase 38, por lo que

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

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

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

el signo no se encuentre inmerso dentro 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

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

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

figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

'Artículo 15?
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SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *CHACOTV Y ETIQUETA"
cIrIsE 38.----------

legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una m¿rca; es decir, dichas

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

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 reilizar el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misme se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

merca previstas en la Ley de Marc¿s.--

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

noter que la marca solicitad¿ CHACOTV Y ETIQUETA y la marca oponenre CHACO
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de üferentes maner¿s, lo que

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

Que, al reelizer el cotejo integral entre las marcas CHACOTV (solicitado) y CHACO
(oponente), se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el vocablo CHACO,Ia
marce solicitada inco¡pora el elemento adicional "TV", el cual introduce una diferenciación

relevante en los planos üsual, fonético y conceptual. En el especto visual, la presencia del sufijo

"TV" otorga al signo una estnrctura más extensa y distintiva, alterando su configureción gráfica,

general. En el plano fonético, la inclusión de dicha partícula genera una sonoridad diversa, pues el

consumidor no percibe únicamente la palabra "CHACO", sino una expresión compuesta que se

ia- como una unidad üferenciada, desde el punto de vista conceptual, mientras

ite ürectamente a una referencie geográfica, ampliamente conocida, la expresión

un servicio ünculado al ámbito televisivo o auüovisual, dotando al signo
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cIlIsE 38.----------

de un significado especlfico que no se encuentra presente en la marca base. En consecuencia, el

conjunto marcario solicitado posee elementos üstintivos suficientes que permiten su

diferenciación frente a la marca oponente, reduciendo raeonablemente la posibilidad de

confusión o asociación indebida en el público consumidor

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auütivamente, ral como enseña la

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

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

conjunto ), no Por sus elementos aislados

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

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

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

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

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

Que, tambien etendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar

que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro país,

Regirtru n" 447.317, en la cl.ase 38 ruspectiaamente por lo tanto le asiste mejor derecho,

sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada

su nombre.--
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SOBRE OPOSTCIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *CHACOTV Y ETIQUETT,
CLASE 38.----------

Que, se comprueba que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la

denominación, siendo así la cuestión, nos queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el

ámbito de Protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es

perfectamente viable su protecció n.--------------

Que, Jorge Otamendi señala que: " LA confusitín de rnarcas debe analizarse en funcirín del

impacto general que la denominación produce en el consurnidor m.edio. Es cracial considerar la
totahdad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, la qae los pref.jw o sufios colnunes a

uarias tnarcAs no ion, en Principio, suficientes Para generar confusión. El consurnidor tiene la
caPacidad de disciminar entre signos qlae, aan corupartiendo una raíz común, presentan suficientes

diferencias gráfrcas, fonéticas o conceptuales.

Que, también cabe señalar que, no solo se tneliza el plano gramatical sino rambién 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 demande deviene improcedente.-------------

oponente
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CLASE 38.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas CHACOTV Y
ETIQUETA vs. CHACO no presente 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 registrable y totalmente

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

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

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

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 502/25 emitido por la

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

derecho.---

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS

RESI,JELVE:

Ardculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
A COLONIZADORA MULTIACTwA FERNHEIM LTDA conffe

ER FzuESEN KAUENHOWENZ sobre oposición al registro de
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FERI\IIEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAI,'ENHOWENZ
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *CIIACOTV Y ETIQUETT,
cIlIsE 3 8.- --- --------

la marca CHACOTV Y EXqUETiA. , clase 38, Expeüenre no 2498957 solicitada por
CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENHOWENZ.-.....-.

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la
merca CHACOTV Y EXQUETA, clase 38, Expediente n" 24' Por
CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUENH

Ardculo 3.- NOTIFÍQUESEpoTcédula.

Pigne6de6



q3 $ift?ffi;ir ir..üfiü.'Jrc*NAl

ResoluciónD.aM.L"."-S & m t 5 7
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soBRE oposrcróN AL RxcISTRo DE llt MARCA 'pETRocIAN, cllrsE
29,

Asunción,

YISTO:

0 5 [,,AR 2026

El expediente caratulado: CAVIAR PETROSSIAN contra PASTOR ROCHE

GALEANO sobre oposición al registro de marca "PETROCIAN" clase 29,y;-----

Qr., se

"PETROCIAN"

respectivamente,

CON§IDERANDO:

promueven oposiciones contra la solicirud de registro de la marca

, solicitada para la clxe 29, en base a la marca PETROSSIAN en la clase 29

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

confundibles.-

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

momento de 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

1 Artlculo 15".- El regismo de une marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tinrlar el derecho el uso

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

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

. inducir directa o indirect¿mente e confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relación enre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran pere

precautelar otros derechos o intereses, tan vlidos 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 administrativt realizar el análisis de la solicirud en trámire y la
oposición; y determinar si la misme se encuadre 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 "PETROCIAN" se

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

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

prácdcamente idéndcas en los planos fonéticq visual y conceptual.

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

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

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

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

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

el An. 68y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no h¿ber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicit¿nte no desürtuó los argumentos planteados en la

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

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

alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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Resolución D.A.M.L n.' 157
poR rlr cuAL sE DECTIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR a LA eccróN
DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PA§TOR ROCHE GALEANO
soBRE oposrcróN AL REGISTRo DE Ilt MARCA .pETRocIAN, clltsE
29.-----

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refue¡zala.filtzde aptitud de le 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 causel prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del anículo 2 deleley n" 1.294/95 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse cornl rnarcas los signos qae constituyan ,4na reprodaccidn imitación, traduccitín,

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

conocido en el sector Peltinente del público, qae pertenece a ,4n tercero, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su aso y regtstrofuesen sil.sceptibler de causar

confusión o an iesgo de asociacitin cln ese tercero, o signtf.que un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".--

lo expresado y de conformidad al ordenamienro jurldico marcario vigenre, esra

que la marce solicitada se halla incursa en las caus¿les prohibitivas de registro

n" L.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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poR llt cuAL sE DECTIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR a LA eccróN
DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO
soBRx oposrcróN AL REGISTRo DE LA MARCA 'pETRocIANo clltsE

corresponde confirmar el Dictamen n! 36/26, de laJefatura de laPrimeraSalayhacerlugarala

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI.JELVE:

PASTOR ROCHE GALEANO

Artlculo 2.- RECHAZIR la solicitud de registro de

29, Expediente no 24722L6 solicitada por PASTOR R

Amlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Ardculo l.- DECIIIRAR procedente

CAVIAR PETROSSIAN contr¿ PASTOR
registro de marca "PETROCIAN" clase

y hacer lugar a la acción deducida por
ROCHE GALEANO sobre oposición al

29, Expediente no 2472216 solicirada por

Directora

Marcarios Litigiosos
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POR III CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A III
ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HI,JINCAN §.A.
(5O%) Y VALUGE S.A. (5O %) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
ISOTIIN, CIIISE O5.-----

Asunción,05l,|AR 2,26

VISTO:

El expeüente caratulado: scAVoNE & cIA. s.A.E. conrra HUINCAN s.A. y
VALUGE S.A. sobre oposición al registro de la marca ISOTAN, clase 05

f:'

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ISOTAN,
solicitada para la clase 05, en base a la marca ISO en la clase 05, por lo que corresponde a esta

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

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

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una 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. 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 une marce; es decir, dichas

' Artículo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
exclusivo y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
con derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

r directa o inürectamente a confirsión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengan rel¿ción entre ellos.
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POR II\ CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENIT Y NO SE HACE LUGAR A III
ECCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. §.A.E. CONTRA HUINCAN S.A.
(50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBR.E OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
ISOTAN, CIITSE 05.

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

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

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

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

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

noter que la marca solicitada ISOTAN y la marca oponenre ISO gramaticalmente al primer
golpe de üsta las marcas están expresadas de diferenres meneras, lo que hacen una marcada

diferencia enrre las mismas.----

Que, entre las marcas en pugne: ISOTAN (solicitada) vs. ISO (oponente), en conjunto y
sucesivamente, es de relev¿ncia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y concepruales,

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

denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una udlización 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 la pauta que las mismas son plenamente

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

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

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

Del análisis en conjunto yemos que en su conjunto
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A I.IT
ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HI,JINCAN S.A.
(5O%) Y VALUGE S.A. (5O %) §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA
ISOTAN, CIITSE O5.---__

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

üchas marces. Se puede percibir a simple vista la diferencia existenre enrre las mismas.

Que, haciendo un estudio pormenorizedo del caso que nos ocupa, esta dirección

considera que las mercas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca

oPonente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerer que la existencia de

Partes comunes IBU, que es de uso común, habiendo ya otras denominaciones con registros

coexistiendo en el mercado en la misma clase 05: ISOBUTIL Registro n" 491.579, ISOCLIN
Registro n' 433.753, ISOCLAST Registro n" 602.304, entre orros, respectivamente, rodos

coexistiendo con la merca oponente ISOTAN lo que nos da la pauta que no existe impedimento

para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capeces de integrar

un conjunto como en el caso de autos.---

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

requeridas por el Tribunal supremo es qile las marcas ban de ser analizadas con arreglo a su aisión

en sa conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "ocapa un lagar
preferente el que propagna ilna uisitin de conjunto sinrétka, desde la totaldad de los elementos

integrados de cada rnarca confrontada, sin descomponer st¿ unidad fonética t
gráfica"z.--

Que, en efecto,

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

podrán ecarreer inconvenientes al público interesado puesto que tanro la solicitud acompaña al

ablo con lo cual ayuda e acenruar la.fuerza diferenciadora de modo

junto absorba la parte común con la marca registrada.-

Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

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

momento de la compra es el criterio que merceriamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obdene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

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

entre las mismes.----

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

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

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

artículo T delel-ey de mercas ns L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

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

de una marca.

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n'241/23 emitido por la

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

derecho.---

Por tanto,

RA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
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ISOTAN, CIITSE O5.*:---

Artlculo l.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
SCAVONE & CIA. S.A.E. contr¿ HUINCAN S.A. (50%) YVALUGE S.A. (50 %) sobre
oposición al registro de la marca ISOTAN clase 05, Expediente n' 1983031 solicitada por
HUTNCAN S.A. (50%) YVALUGE S.A. (50 yo) .---_-_-----

Ardculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la registro de la
marca ISOTAN clase 05, Expediente n" 1983031 solicitada por, s.A. (50%)

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula. ---

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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PoR LA cUAL SE DECIITRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ncclÓN
DEDUCIDA POR IIIBORAIORIO ELEA PHOENX S.A. CONTRA INCOMEX
pARAcuay s-4. soBRE oposrcróN AL REGISTRo DE Ilt MARca *rNcolltx
Y ETIQUETA', CII\SE O5.------

Asunción,

VISTO:

0 5 [{RR 2026

El expediente caratulado: IABORAIORIO ELEA PHOENIX S.A. contra INCOMEX
PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "INCOLAX Y ETIQUETIt'' clase 05,

CONSIDERANDO:

Que, se Promueyen oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "INCOLAX Y
ETIqUETIf', solicitada para la clase 05, en base a la marca INCOX ELEA en la clase 05

respeccivamente, por lo que corresponde a este Dirección determinar si las marcas 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 marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo exprese el Art. 1 de l¿ 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

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 aI registro y al uso de cualquier

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

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Página I de 4
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limitaciones a la hora de considerar le viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

;i

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

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

marce previstas en la Ley de Merc¿s.-

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

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

oposición INCOX ELEA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

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

solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fierza.distintiv4

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

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

plazo legal estipuladq lo que derivó en la declaración de su rebelüa, conforme a lo establecido en

el Art. 68y 69 del CPC. Le 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 legitimided del derecho invocado por la p¿rte oponente y evidencia

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

alegados por la parte contraria, tal como lo üspone la normativa

/át
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PARAGUAY s.a. soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE rlt MARCA'rNCoLl\x
Y ETIQUETT CLASE 05.----

Que, de ecuerdo con lo anteriormente expuesto, la decl¿ración de rebeldla no solo otorga

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

solicitada pere 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 consecuencia, y conforme a lo previsto en la norm¿tiva vigente, se procede a

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

interés en sustenter la oposición

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

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

registrarse cotno rnarcas los signos qae constitqtan anA reproducción imitacidn, traduccirín,

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

conocido en el sector pertinente del públ;co, qile Peftenece A un tercero, cualesqaiera que sean los

' productos o senticios a los que se apliqae el signo, cuando su uso 7 registrofuesen susceptibles de causar

confusidn o un nesgo de asociacidn con ese tercero, o signtf.que un aprouecbamiento de la notoiedad

del signo o la dilación de su fuerua distintiaa, cualquiera sea la rnanera o rnedio por el cual se

bubhse becbo conocido el signo".-*

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

,idera que la marca solicitada se halla incursa en las c¿usales prohibitivas de registro

L.y ,' L.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n." 35/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LII DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIO§ LITIGIOSO§

RESUELYE:

Ardculo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
IABORAIOzuO ELEA PHOENIX S.A. contra INCOMEX PARAGUAYS.A. sobre

oposición al registro de marca "INCOLAX Y ETIQUETTf' clase 05, Expediente no

2486073 solicitada por INCOMEX PARAGUAY S.A.---

Artlculo 2.- RXCHAZAR la solicirud de registro de la marca "INCOIAX Y
ETIQUETA' clase 05, Expediente n" 2486073 solicitada por )NCOMQX PARAGUAY
S.A.

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos
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MARCA UMEVIL, CIá'SE O5.--*--

Asunción'¡ 5 ['lAR 2026
VISTO:

El expediente caratulado: V Y T EARMA S.A. contra ZODIAC INTERNAIIONAL
CORPORATION sobre oposición al registro de la merca UMEVIL, clase 05, f:-------------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicirud de registro de Ia marca UMEVIL
solicitada para la clase 05, en base a la marca UMEVILAN en la clase 05, por lo que corresponde

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

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

momento de anelizar 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 mercas 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 p ra
precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-

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

y e elercer 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 ürecta o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

signo que

?i 1.'r

f-:r :'l
': ilr rÍ

; 
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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 reelizer el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de l¿s resricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Mercas.-

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

notar que la marca solicitada UMEVIL y la marca UMEVII/.N oponenre gramaticalmente al

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

marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, entre las marcas en pugna: UME/YIL (solicitada) vs. UME/VIILAN (oponente),

en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las üferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la inte¡pretación y aplicación de

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

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

Que, las diferencias son apreciables tanto gráñca. o auditivamenre, tal como enseña la

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

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

conjunto y no por sus elementos aislados

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

(base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su
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Posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunro vemos que en su coniunro

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

üchas marcas. Se puede percibir a simple vista la üferencia existenre entre las mismas.

Que, al profunüzar en las diferencias entre UMEVIL (solicitada) vs. UMEVILAN
(oponente), se aprecia que las mismas son notables renro desde el punro de vista gráfico como

auütivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográ-ficas y fonéticas entre las mismas son

suficientes para evitar cudquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general

claramente diferenciada

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

podemos notar que, la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que lo identifica, siendo de

esta manera claramente distinguible con la del oponente, por ende, inconfunübles. Por lo tanto
la demanda deviene improceden te.-------------

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

frecuentemente requeidas por el Tribunal silprernl es qil.e las marcas ban de ser analizadas con

aneglo a sa uisitin en su conjunto", y qae... para la comparación de dos marcas en conflicto 'bcapa

un lugar preferena el que propugna ana uisidn de conjunto sinrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada rnarca confrontada, sin descomponer sa unidad fonética I
grtif.ca"2.--

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

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

- Fund¿mentos de Derecho de Marcas - pá'g. 199.

Íti.:;
ll i,: *
¡iá

\i«
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incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto

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

comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como
farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracterize

Por su fexibilidad y amplitud, lo cual exige un análisis minucioso y detallado en cada solicitud de

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

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

nuevos productos y tecnologías.--------------

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

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

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

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

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

artlculo 2" de le Ley de marcas ne L.294/98r / Que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

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

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

, corresponde revocar el Dictamen n" 398/24 emitido por la
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jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder asl en

derecho.---

Por tanto,
LI\ DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por V
Y T FARMA s.A. contra zoDIAC INTERNATIONAL coRpoRArION sobre
oposición al registro de la marca UMEVIL, clase 05, Expediente n" 2247965 solicitada
por ZODIAC INTERNAIIONAL CORPORATION.----------

Artlculo 2.- DI§PONER la prosecución de trámites de I registro de la
merca UMEVIL, clase 05, Expediente no 224 ZODTAC
INTERNATIONAL CORPORAIION

Ardculo 3.- NOTIFÍQUESEpoTcédula. --

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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ELECTRIC" CLI\SE 09.

Asunción, 0 6 I,IAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: MICRON TECHNOLOGY, INC conrr¿ pASToR

ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "MI. KCRON ELECTRIC" clase

09,Y?---'

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra l¿ solicirud de registro de la marca "MI. KCRON
ELECTRIC", solicitada para la. clase 09, en base a la marca MICRON 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 aurteJizar_ la oposición a la solicitud de registro de una marc¿, se debe considerar 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 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, cieftas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

t Artlculo 15'.- El registro de una marca hecho de ¿cuerdo con este le¡ concede a su dn¡lar el derecho al uso
Ia 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 directa o indirectamenrc a confixión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relación enue ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan váidos como el derecho a consdruir una marca.

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

corresponde e esta instancia administrative reilizer el anfisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el regisrro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MI. KCRON
ELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

merce base de oposición MICRON, se percibe que entre las mismas existen elemenros que las

hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, üsual y conceptual.

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

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

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

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

, plazn legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebelüa, conforme ¿ lo establecido en

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

de defens¿ en tiempo y forma, el solicitante no desvirnró los argumentos 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 parte conrraria, rel como lo dispone la normativa
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Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldla no solo otorga

v¿lidez a los argumentos de la oponente, sino que también refaerzala falta de aptitud de la 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" L.294/ gSDe Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse c0rn0 rnarcAs los signos que constituyan anA reprodacción imitacitín, traducción,

transliteración o transcipcidn total o Parcial de signos distintiuo idénticos o similax notoriamente

conocido en el sector Pertinente del público, qile Pertenece a an tercero, cualesquiera que sean los

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

cortfusúin o un riesgo de asociación cln ese tercero, o signifque un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubtese becbo conocido el signo".----

expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esra

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

n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n.' 32/26, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder asf en derecho.-

Por tanto,
II\ DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
MICRON TECHNOLOGY, INC conrra PASTOR RocHE GALEANO sobre
oposición al registro de marca "MI. KCRON ELECTRIC" cl¿se 09, Expeüente no

2470453 solicitadapor PASTOR ROCHE GALEANO

Ardculo 2.- RECHAZAR le solicirud de registro de

ELECTRIC" clase 09, Expedienre no 2470453 soli
GALEANO

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

Directora

tos Marcarios Litigiosos

."MI. KCRON
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ARGENTINA §.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE III MARCA,, VITTA RHIZO, CLASE O5._---_

Asunción, ü S l,;,,1 IJlg

VISTO:

El expediente cararulado: WERNER GoossEN EKKERT y RTZSBACTER
ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones d registro de la marca, VITTA
RHIZO, clase 05, f:---*----

CON§IDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO
solicitada perala clase 01, en base a las marcas VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAy en las

clases 05 y 01 respectiyamente, por lo que corresponde e esta Dirección determinar si las marcas

son o no confunübles.--------------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia adminismadva, 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 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, cieftas restricciones pera el registro de una marca; es decir, dichas

' Artículo l5'.- El registro de una marca hecho de ecuerdo con esm ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y meüdas que correspondan

ione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse d registro y al uso de cualquier
inducir directe o indirecamente a confi¡sión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentren para

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

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

corresponde a esta instancia administrative reelizer el anlisis 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 anfisis minucioso en coniunto de las marcas en conrroversia podemos

notar que la marca solicitada VITTA RHIZO y las marcas oponentes VITA CARBON y ECO

zuZOSPRAY, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas

están expresadas de diferentes maneres, la combinación de letres es pronunciada de manera

distinta.

Que, analizando las constancias obrantes en el expedienre, y haciendo un análisis minucioso

entre las denomineciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas VITTA RHIZO
(solicitada) y \rITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY (oponentes), norarnos que, entre las

mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de

confusión alguno entre las denominaciones en pugna, eunque en la primera oposición las

mismas comparten el prefijo YITTA, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al

público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto

distintas entre sí, las desinencias son muy diferentes RHIZO - CARBÓN, como podemos notar

existe una üferencia muy notable entre las mismas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se

,entre sí, ya sea grárfrca., ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a

presión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.-
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Que, aunque compertan la misma partícula "VITA", en términos fonéticos, esta similitud
no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además c¿be

destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras mercas en la misma clase 05,

entre ella podemos mencionar: VITTARIUM, Registro n' 485.645, WTALFERT Registro n'
553.866, VITTA AZO Registro n" 565.905, VITTALYA TM Registro n' 465.994, entre

otros.---------

Que, asimismo, debemos mencionar que entre las marcas VITTA RHIZO y ECO
RIZOSPRAY introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables

por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar producros en función de

pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, en este sentido, el prefijo VITTA y ECO son muy
distinguibles entre las mismas por lo que la coexistencia entre VITTA RHIZO y ECO
zuZOSPRAYes viable sin riesgo de confusión o perjuicio

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas VITTA RHIZO y
ECO RIZOSPRAY no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia

no representa ningún inconveniente legal.---

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en

la clase 05. Dicha clase engloba una ampli^g rnade productos farmacéuticos, productos médicos

y veterinarios, entre otros. La fexibilidad para ücha clase otorga la capacidad de considerar y
evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la CI-tlSE 5, asegurando que se

ajuste de menera apropiada a la evolución del panorama médico y fumacéutico. Este enfoque

g^rentize que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el

salud fomentando así un sisrema de registro más eficaz y alineado con las

de la indust ria.-------
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Que, al profundizar en las üferencias entre VITTA RHIZO, VITA CARBÓN -y ECO

RIZOSPRAY, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punro de vista gráfico como

auütivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse

en su totalidad. evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores. y no a partir

de elementos aislados. En este ceso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias

gráficas, onográficas y fonéticas entre WTTA RHIZO, VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY
son suficientes Para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general

claramente diferenciada

Que, Jorge Otamenü señala que: " La confusidn de rnarcas debe analizarse en funcidn del

impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es cn¿cial considerar la
totaltlad de los signos, sin detenerse en elernentos aislados, y qae lw pref.jos o sufios cornrl.nes A

uarias rnarcas no son, en Princi?io, suf.cientes ?ara generar confusitin. El consumidor tune la
capacidad de discrirninar entre signls qile, aan cotnPartiendo una raíz común, presentan suf.cientes

diferencias gráfcat fonéthas o conceptil.ales. Bta capacidad es especialmente releuante en la clase

05, donde el uso de prefios genéricos o descriptiuos es cornrin en ?rodil.ct»s fartnacéuticos. I por lo
tanto, no debe limitarse el regtstro de nueuas rnArcas por la mera coincidencia de estos

elementos-" --------

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

distinguible de las marcas de los oponentes, por lo que esta Dirección considera que la presenre

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

de marcas ng L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

ü$
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REGISTRO DE III MARCA., VITTA RHIZO, CII§E O5._.*--

Que, esta Dirección considera que la m¿rca solicitad¿ podrá coexistir pacíficamente sin

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

elementos üferenciadores necesarios pare su registro, por lo que las oposiciones deducidas

devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 193/24

emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por

corresponder así en derecho.-----

Por tanto,
IIl' DIRECTORA DE A§I,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

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

por'WERNER GOOSSEN EKKERI Y zuZOBACTER ARGENTINA S.A. contra
TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 05,

Expediente n'2348490 solicitada por TECNOMYL S.A.--

Ardcrrlo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la registro de la

marca VITTA RHIZO clase 05, Expeüente n" 2348490 OMYL

Artfculo 3.- NomffqfffSE por cédula. ---

SUAREZ

Directora

Marcarios Litigiosos

f62
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ResotuciónD.A.M.L"."ffi ry Íi I fi i
POR IIT CUAL SE DECII\RAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR VERNER GOOS§EN EKKERT Y RIZOBACTTR
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE III MARCA., VITTA RHIZO, CLITSE OT.------....

Asunción, f) a nl r nU u l,rAii ?A?6

YISTO:

El expediente ceretulado: §TERNER GOOSSEN EKKERT Y RTZOBACTER

ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA
RHIZO, clase 01, f:-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO
solicitada para la clase 01, en base a las marcas VITA CARBÓN y ECO zuZOSPRAY en las

clases 01 respectivemente, 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.294/98,1¿s 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 un¿ merce; es decir, dichas

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

le misma y a ejercer ante los órganos jurisdicciondes las acciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

corresponde a esta instancia administrativa reafizar 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 anlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos

noter que la marca solicitada VITTA RHIZO y las marcas oponenres VITA CARBON y ECO

RIZOSPRAI en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas

están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciad¿ de manera

üstinta.

Que, analizando las constancias obrantes en el expedienre, y haciendo un análisis minucioso

entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas VITTA RHIZO
(solicitada) y \4TA CARBÓN y ECO zuZOSPRAY (oponentes), notamos que, enrre las

mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de

confusión alguno entre las denominaciones en pugne, aunque en la primera oposición las

mismas comparten el prefijo VITTA, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al

público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto

distintas entre si las desinencias son muy diferenres RHIZO - CARBÓN, como podemos notar

muy notable entre las mismas. Por lo ranto, se puede apreciar que todas se

ya sea gráfr,ce, ortográfica como fonéticamente, conrribuyendo con ellos a

general distinte e inequívoca de cada una de las mercas.--

existe
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REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CU\SE OI..-------..

Que, aunque compertan la misma partícula *VIfH', 
en términos fonéricos, esta similitud

no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe

destacar que la misma partlcula se encuentr¿ coexistiendo con otras marcas en la mism¿ clase 01,

entre ella podemos mencionar: VITTARIUM, Registro N'486611, VITTALUS Registro n'
585.866,WT[AAZO Registro n'565.904,VITTABAC Registro n'545.952,enffe otros.------

Que, asimismo, debemos mencionar que entre las marcas VITTA RHIZO y ECO
RIZOSPRAY introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables

por el consumidor medio, quien está acosrumbrado a diferenciar productos en función de

pequeñas variaciones fonédcas y gráficas, en este sentido, el prefijo VITTA y ECO son muy
üsdnguibles entre las mismas por lo que la coexisrencia enrre VITTA RHIZO y ECO
RIZOSPRAYes viable sin riesgo de confusión o perjuicio

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas VITTA RHIZO y
ECO RIZOSPRAY no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexisrencia

no representa ningún inconveniente legal.---

Que, resulta menester destacar la situación especial de los producros comprendidos en

la clase 05. Dicha clase engloba una ampli e gemede productos farmacéuticos, productos méücos

y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y
evaluer cüdadosamente cada solicitud de registro denffo de le, CII\SE 5, asegurando que se

ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque

que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos acruales en el

fomentando así un sisrema de registro más efrcaz y alineado con las
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Que, al profundizar en las üferencias enrre VITTA RHIZO, VITA CARBÓN -y ECO
RIZOSPRAY , se aprecia que las mismas son notables tanro desde el punro de vista grrifico como

auditivo. La docmina y la iurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de m¿rcas debe hacerse

de elementos aislados. En este ceso, ar.rnque existe cierta similitud fonética, las üferencias

gráficas, ortográficas y fonéticas entre VITTA RHIZO, VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY
son suficientes Para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general

claramente üferenciada

Que, Jorge Otamendi señala que: "La confusitin de marcas debe analizarse enfuncidn del

impacto general que la denominacilín prodace en el consurnidor medio. Es cracial considerar la
totahdad de los signos, sin detenerse en elemento¡ aislados, la qil.e los pref.jos o sufios cnrnanes a

aaias TnarcAs no son, en principio, sufictentes Para generar confusión. El consumidor tiene la
capacidad de disciminar entre signos llile, aun coruPartiendo una raíz común, presentan saf.cientes

diferencias gnif.cas, fonéticas o conceptualel Bta capacidad es especialrnente releuante en la clase

05, donde el aso de pref.jos genéricos o descriptiuos es comrin en prodactos farruacéuticos. y por lo
tanto, no

elementos-",

debe limitarse el registm de nueuas rnarcas por la rnera coincidencia de estos

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

distinguible de las marcas de los oponentes, por lo que esra Dirección considera que la presenre

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

de marcas ns 1.294/98, y que reúne los reqüsitos de novedad, especialidad y

Pá,gSna4de5
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POR III CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERI Y RIZOBACTER
ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CUISE OI.----.-.---

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

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

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

devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" !94/24
emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por
corresponder asl en derecho.---

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

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECII|RAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas

por WERNER GOOSSEN EKKERI Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra
TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 01,

Expediente n" 2348489 solicitada por TECNOMYL S.A.--

Ardculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de de registro de la

merca VITTA RHIZO clase 01, Expediente n'23484 NOMYL
s.A.--------

Ardculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula. --

Directora

Marcarios Litigiosos

q::
tf;
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poR rl\ cuAL sE DECIIIRA pRocEDENTE y sE HAcE LUGAR A llt eccróN
DEDUCIDA POR NH§, NC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO §OBRX
oposlcróN AL REGISTRo DE Ilt MARCA.NEw MoB, clltsE zt.----------

tuunción,06[l|4R2026

VI§TO:

El expediente caranrlado: NHS, INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre

oposición al registro de marca "NEW MOB" clxe28,y;--

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NEW MOB",
solicitada para la clase 28, en base a la merc¿ MOB GRIP en la clase 28 respecrivamente, 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,

vel¿ndo siempre por el interés general.

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

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

limitaciones a la hora de considerar la vi¿bilidad del registro marcario se encuenüan 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 esra ley, concede a su tinrlar el derecho al uso
isma y a ejercer ante los órgenos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Página I de 4
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DEDUCIDA POR NHS, NC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
oposrcróN AL REcIsrRo DE Ilt MARCA.NEv MoB. clltsE 28.-**--

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

oposición MOB GzuR se percibe que entre las mismas existen elemenros que las hacen

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

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

solicitad¿ no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerz.edistindva,

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

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

plazo legal estipulado, lo que derivó en la declereción 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 planreados en la

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

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

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

procesal.--

Que, de acuerdo con lo enteriormente expuesto, la declaración de rebeldfa no solo otorga

de la oponente, sino que también refuerzela falta de aptitud de la marca

"_á&
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ecclÓN
DEDUCIDA POR NHS, fNC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
oposrcróN AL REGISTRo DE Ll\ MARca.NEw MoB. clltsE zs.----*

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artlculo 2 delal,ey n" L.294/95 De M¿rcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse corno rnArcas los signos que constituyan anA rEroducción intitación, traduccitín,

transliteracün o transcripción total o parcial de signos distintiuo idénticos o sirnilar notoriarnente

conocido en el sector pertinente del públtco, qae pertenece 4 un tercero, cualesquiera que sean los

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

confusün o un iesgo de asociacidn con ese tercerl, o signif.qae tn aprouecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de sa faerza distintiua, caalquiera sea la rnanera o rnedio por el caal se

habiese becbo conocido el signo".----

Que, por lo expresado y de conformid¿d al ordenamiento juríüco marcario vigenre, esta

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

estipuladas en la Ley n" I.294D8 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.' 33/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NHS, NC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE
OPOSICIÓN AL R.EGISTRO DE III MARCA ONEW MOB'CLASE 28.-....-.---

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la ¿cción deducida por NHS,
INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW
MoB" clase 28, Expeüente no 249L419 solicitada por PASTOR RocHE
GALEANO

Artfculo 2.- RXCHAZAR la solicitud de registro de la OB" clase 28,
Expeüente n" 249L419 solicitada por PASTOR R

Artlculo 3.- NOTfffQUfSE por cédula.

tos M¿rc¿rios Litigiosos
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PoR III CUAL sE DECLARA PRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA POR EKATERRA GROI,JP IP HOLDINGS B.V. CONTRA PASTOR
RocIrE cALEeNo soBRx oposrcróN AL REGISTRo DE rá. MARCA .NEw
LIPTOON" Crl\SE 32.----------

Asunción, 0 o ilAR 2026
VISTO:

El expediente caratulado: EKAIERRA GROUP IP HOLDINGS By. conrra PASTOR

ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW LIPTOON" clarie 32,

CONSIDERANDO:

yt

Que, se promueven oposiciones contra

LIPTOON", solicitada para la clase 32, en

respectivamente, por lo que corresponde a esta

la solicitud de registro de

base a la marca LIPTON

Dirección determinar si las

la marca "NEW
' en la clase 32

marcas son o no

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

legislación marcaria, ciertes restricciones para el registro de una marca; es decir, üchas

- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede ¿ su dn¡lar el derecho al uso

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

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

que figuren, siempre que teng¿n relación entre ellos.

signo que pueda

sea la clase
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limitaciones a la hora de considerar la viebilidad del registro marcario se encuenüan para

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

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

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

m¿rca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el co§o marc¿rio entre la denominación solicitada "NE§0'LIPTOON" se

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

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

prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto 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 inüspensables para el registro de una meirce.. ------

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 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

un

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

por la parte contraria, tal como lo üspone la normativa

PágSne2de4

oposición. Esto refuerze la legitimidad del derecho invocado por la perre oponente y evidencia

t.*.o{

<i 
,7

(

t/n
/s-:



#.-1 GOBIERNO»rI
{i}r PARAGUAY

I n¡ntc<;l(¡N NA(:¡oNAL
I Oe PnOPmn,t»
] INTELECTUAL

ResoluciónD.A.M.L"."-&-m-m 1 ffi 5
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A TIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR EKAIERRA GROI.'P IP HOLDINGS B.V. CONTRA PASTOR
ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA 'NE'W
LIPTOON', CII\SE 32.----------

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

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

solicit¿da para su registro.---

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" L.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

Que, en t¿l contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurs¿ en

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

registrarse coruo rnnrcAs los signos que constituyan una reproducción irnitación, tradacción,

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

conocid.o en el sector pertinente del público, qile Pertenece A un tercerl, cualesquiera que sean los

productos o senticios a los que se aplique el signo, caando su uso y registrofuesen susceptibles de cailsar

confusuín o un nesgo de asociacidn con e.te tercero, o signifqae un aprouecbamiento de la notoiedad

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

bubiese becbo conocido el signo".--

expresado y de conformidad al ordenamiento jurldico marcario vigente, esta

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

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

Q.ue, por

considera

6':t
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corresponde confirmar el Dictamen n.'34/26, de laJefatura de laPrimeraSalayhacerlugarala

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tento,
LA DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI.JELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
EKATERRA GROUP IP HOLDINGS By. contra PASTOR RocHE GALEANO
sobre oposición al registro de marca "NE§r LIPTOON" clase 32, Expedienre no

2473260 solicitada por PASTORROCHE GALEANO

Artlculo 2.- RECI{AZIR la solicitud de registro,

cl*se 32, Expediente n" 2473260 solicitada por P,

Artlculo 3.- NOTIFÍqLJESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos

N"

';t"^...\
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Asunción, ¿ ^ ¡¡1,\u ¡, j,r,lii i:,if¡
trISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. conrra ZODIAC
INTERNATIONAI CORPORATION sobre oposición al registro de la marca PANTOP Y
ETIQUETA, clase 05, y-----

Que, se promueven

solicitada para la clase 05,

resPectivamente, por lo que

CONSIDERANDO:

oposiciones conrre la solicitud de registro de la marca PANTOP

en base a las marcas PANOTOS y PANTEX en la clase 05

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

Que, en uso de l¿s atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al

momento de analizar la oposición e la solicitud de registro de una marc& se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

t Artículo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esre le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ente los órganos jurisdicciondes las acciones y medidas que correspondan

sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse aI regisro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confi¡sión o asocieción entre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengen relación enre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran p¿ra

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 anfisis de la solicirud en trámit e y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denuo de las restricciones para el registro de una

marce previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al reelizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversiq se

puede observar que la marce solicitada PANTOP y las marcas oponenres PANOTOS y
PANTEX Present¿n diferencias significativas desde el punto de vista gramarical y fonético, que

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

Que, entre las marcas en pugna: PAN/TOP (solicitada) vs. PA,TNO/TOS y PAN/TEX
(oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las

üferencias fonédcas y concepruales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la

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

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

una comunicación clara y efectiva tanto e nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos de

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

mercado.----

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

significativa como pera inducir una confusión en el público

Pá,gtne2de5
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Que, al reelizx el estudio sobre le posible coexistenci¿ enrre la potencial marca con la
merca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser enüzadas en su

arroie la üsión 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 üferencia exisrente entre las mismas.

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

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

farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Est¿ clase se cerectenze

Por su flexibilid¿d y amplitud, lo cual exige un análisis minucioso y detdlado en cada solicitud de

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

adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud, incorporando
nuevos productos y tecnología s.--------------

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

momento de la compra es el criterio que marceriamente 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.---

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

por el Tiibunal sapreruo es que las rnarcas ban de ser analizadas con

su conjunto", y que... pxelecomparación de dos marcas en conficto 'bcupa

n66
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un lugar preferente el que propugna ilna uisidn de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrados de cada rnarcA confrontada, sin descomponer sil unidad fonética 7
gruif.ca"z.--

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

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

oPonentes tienen elementos que las hacen üferentes. además de considerar que la existencia de

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

esta incluya otros elementos caoaces de integrar un conjunto

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

distinguible de las mercas de las oponentes, por lo que esta ürección considera que la presenre

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

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

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

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

de une marca.

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 las oposiciones deducidas

devienen consecuentemente, corresponde revocar el Dict¿men n" L3l/24

Fundamentos de Derecho de Marcas - páLg. L99.

PáqSna,4de5
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emitido por la jefatura de Primere Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por
corresponder asl en derecho.---

Por tanto,

III DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por QUIMEA S.A. y HEISECKE Y CIA S.A.C.L contra ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la merca
PANTOP Y ETIQUETA clase 05, Expediente no 2287002 solicitada por ZODIAC
INTERNAIIONAL C ORPORATION.........--

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud d: registro de la
marca PANTOP Y ETIQUETA cl¿se 05, Expedienre no zÑooz siliqitada por
ZODIAC INTERNAIIONAL CORPORANON----.-

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -
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7

Asunción,

VISTO:

0 g I,í.lR 202ü

El expeüente caranrlado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE Cy. conrra PASTOR ROCHE
GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW GANSO" clase 30, yr-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NEW
GANSO", solicitada pzra la clase 30, en base a la marca GANSITO en la clase 30

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 adminisrrativa, al

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

' Artlculo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esr¿ le¡ concede a su tinrlar 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 indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

signo que

PágSnal de 4
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcerio se encuenrren 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 administrative reiliz* el análisis de la solicitud en mámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadre 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 "NEW GANSO" se

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

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

prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

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 desvirruó los ergumentos planteados en la

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

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

alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

Pág¡ne2 de 4



Resolución D.A.M.L n.'

# k COUERNO»¡r, r »ln¡ic<.r(iNrri¿lcroNlr.

\"é penAc UAY i.'#t?l.i'"P"7

POR LA CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GRI,'PO BIMBO §.A.8. DE C.V. CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA ONEW GANSO'

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que t¿mbién refuerzelefalade 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 regisuable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del anículo 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 falta de

interés en sustentar la oposición

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

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá
regtstrarse corno Tnarcas los signos que constituyan ilna reproduaidn imitación, traduccitin,

transliteracün o transcripci(ín total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoiamente
conocido en el sector Peftinente del pilblico, qile pertenece a un tercerl, cualesqaiera qae sean los

prodactos o sertticios a los que se apltque el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibles de caasar

confusitin o un nesgo de asociacidn con ese tercero, o signifque un aprouecbamiento de la notoiedad
del signo o la dilucidn de su fuena distintiua, cualqaiera sea la rnAnera o medio por el cual se

bubiese becbo conocido el signo".*-

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

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

Ley n' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n." 37 /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 ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
cRUPo BIMBO s.A.B. DE cy. contra PASTOR RocHE GALEANo sobre

oposición al registro de marca "NEW GANSO" clase 30, Expediente n' 249335L
solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m GANSO" clase

30, Expediente no 2493351 solicitada

GALEANO

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula. -

ROCHE

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos

-------1-------
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ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFAIURACAO DE PRODUCTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX TTD CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTAilON TECH Y ETIQUETA, CLASE 35..--.-.----

Asunción,

VISTO:

El expediente cararulado: MANUFATURACAO DE pRoDUCToS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC
sobre oposición al registro de la marca BIO PREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH
Y ETIQUETA clase 35, y,-*--

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicirud de registro de la marca BIOPREMIX
RUMINAL FERMENTAIION TECH Y EXQUETA solicitadepurala clase 35, en base a la

merce PREMIX NUTzuCAO DE RESULIADOS en la clase 05, por lo que corresponde a esra

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

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

momento de enilizal. 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.

lArtfculo 15'.- El registro de un¿ marca hecho de acuerdo con est¿ ley, concede asutirularelderechoaluso
exclusivo de la misma y a ejercer ente los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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Resolución,

POR LA CUAL SE DECLI\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUEATURACAO DE PRODUCTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX Trt) CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGMS LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTAflON TECH Y ETIQUETA, CLASE35.__-__

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

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

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vfidos 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 reilizer el anfisis 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, entre las marcas en pugna: BIOPREMIX RUMINAL FERMENTAIION TECH
Y ETIQUETA (solicirada) vs. PREMIX NUTzuCAo DE RESULTADOS (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 inte¡pretación y aplicación de

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

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

son plenamente üsdnguibles y podrán coexisrir pacíficamente en el mercado.---

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

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

consumidor

observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca,

que las mismas son muy diferenciables: La marca registrada PREMIX
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ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX TTD CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTAilON TECH Y ETIQUETA, CLITSE 35.-___..

NUTzuCAO DE RISULTADOS en la clase 05 protege exclusivamente product os s tales como:
*Todos 

los articulos de la dase 5, comprendiendo entre ellos productos farznacéuticos, ueterinarios e

bigiénicw, sastancia.§ dietéticas ?ara uso médico, alirnentos para bebés, emplastos, rnaterial para
apóshu, mateial para emPastar dientes y para moldes dentales, dainfectantes, produoos para la
destruccidn de animales dañinos, fungícidas, berbicidas". Por orro lado, la merca solicitada
"BIOPREMIX RUMINAL FERMENTAIION TECH" en la clase 35, protege servicios:

"Importacidn, erportación y cornercializacidn de suplementos nutricionales de uso animal; aditiuos

de suplementos nutricionales de uso animal; aditiaos rnedicinales para alimentos para anintales;

aditiuos medicinales Para alimentos de anim¿lr¡.'l La diferencia de los sectores y la naruraleza de

coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.-

En consecuencia, si bien ambas descripciones se encuentran formalmente vinculadas, se

advierte que la primera se limita a productos 1t actiaidades concretas relacionadas con la nutncitin
y suplementacitín animal, mientras que la segunda comprende an aspecto ntucbo rnás amplio de

prodactos farrnacéaticos, médicos, oeterinario¡ e bigiénicos, dirigidos tanto al án'tbito bumano como

animal, lo que evidencia una diferencia sustancial en cuanto a la extensión, naturaleza y
ñndidad de los servicios y producros protegid os.-------------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas solicitada en la clase 35,

¡ registrada en la clase 05, debido especialnente a la difercnte naturaleza de los seroicios y
pnductos prutegidos por las tnis¡nas. La marca solicitada cumple con los requisitos de

requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentren

jurídicos que pueden evenrualmente justificar su rechazo.-
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En ese sentido, conforme al ardculo T de la Ley de Marcas, se encuenrra vigenre en

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

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

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

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

servicios que disdngue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la

registrada.

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

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

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

-ñ pJPr.B,Hllllx

§olicitada Oponente

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca BIOPREMIX RUMINAL
FERMENTAIION TECH solicitada por BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC se

bien por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercid y las

que rodean a la misma. En primer rérmino, el Art. 72 dispone: "El nombre

constitilido por la daignación, el nombre del comerciante, la razdn social o

treütuü{rüs** d* rws¡"*itnd*m
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POR LII CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUEATURACAO DE PRODUCTOS PARA
ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX
TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
BIOPREMIX RUMINAL FERMENTAilON TECH Y ETIQUETA, CII\SE 35.-..-.--*-

denominacidn social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a ana

determinada actiuidad cornercial, 1 constituye una propiedad a los ,frrt^ de esta lry'. Asu vez, el

A¡t.75 exPresa: "El derecho exclusiuo sobre un nombre comercial se adquiere ?or sil pimer uso

público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derecbos

acordados por esta ley".--

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

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

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

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

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

la fierze distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos inüspensables para el registro

de una merca.

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 42/26 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§O§

RESUELVE:
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Artlculo 1.- DECLIIRAR improcedente y no hacer lugar a la ¿cción deducida por
MANUEAIURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL
PREMIX LTD contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC, sobre oposición el
registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH y
ETIQUETA clase 35, Expediente no 2486285 solicitada por BIOPREMX
TEC HNOLOGIES LLC....-...-.

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámires de la registro de la
marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTAIION TEC A clase 16,
Expediente n" 2486285 solicitada por BIOPREMIX T

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

A SUÁREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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El expediente caratulado:

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Asunción,09 [,i;l.R 2020

VISTO:

INDUSTRIAS LA SERENA S.A. contre INCA
SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de

marca "INClf' clase 36, yr--*---*-

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contre la solicitud de registro de la marca "INClf',
solicitada para la clase 36, en base a la marca INCA en la clase 32 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 laleyt 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 regulatorie,

velando siempre por el interés general.

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

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

t Artículo-!5".- EI registro de una marce hecho de acuerdo con esre ley, concede a su tin¡lar el derecho el uso

y a ejercer ente los órganos jurisdicciondes las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y aI uso de cualquier
. inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que rengan relación enrre ellos.

signo que
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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 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 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 "INClt''se observa a

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

INCA, 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 fuerzadistintiva,

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

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

plazo legal estipuladq 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 desvirruó los ergumentos planteados en la

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

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

por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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Que, de acuerdo con lo enteriormente expuesto, la declaración de rebeldla no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza"lefaltade aptitud de la marca

solicitada para su registro.---

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2delel.ey n" L.294/9SDe Marcas.-

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

interés en sustenrar la oposición

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 establec e: " No podrá
regtstrarse cornl TnArcas los signos que constituyan ana reproduccitín imitación, traduccitin,

transliteracidn o transcipción total o parcial de signos distintiuo ídénticos o sirnilan notoriamente

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

Prnductos o seraicios a los que se apltque el signo, cuando su uso 1t regisffofaesen susceptibles de caasar

confusúin o un iesgo de asociacidn con ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuena distintiua, cualquiera sea la rnunera o rnedio por el caal se

hubiese ido el signo"

y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esta

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

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

Página 3 de 4



# \ COUIERNS»*, r unrc«:¡(rNNrr{rroNÁr.

\J penAc UAY i^I,'¿t?l!?iJ

Resolución D.,I.M.L ".'-ffi-m-ffi t . $
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL SOCIEDAD ANOMMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'INC.tr CLIISE 36.----------

corresponde confirmar el Dictamen n." 6Lg/22, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
INDUSTzuAS LA SERENA S.A. contTa INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "INC.d' clase 36,
Expediente n" 21L13401 solicitada por INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Artlculo 2.' RECHAZAR la solicirud
Expediente n' 21113401 solicitada por

de registro de la
INCA IND

SOCIEDADANÓNIMA

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUAREZ

Litigiosos

." clase 36,
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