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POR LA CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
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Asunción, og ¡,lAR lolo
VISTO:

El expediente caretulado: INDUSTRIAS LA SERENA s.A. contra INCA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de

marca "INClf' clase 35, yi---------

CON§IDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contre la solicirud de registro de la marca "INClf',
solicitada para la clase 35, 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 la leyl a esta dependencia administrativa, al

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

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

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

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

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

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

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

que figuren, siempre que rengan relación enre ellos.
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limitaciones a la hora de considerer la viabilidad del registro marcario se encuenffan par¿

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación soliciteda "INClf'se observa a

simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marce 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 fierzedistintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marce. ------

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

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

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

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirruó los argumentos planteados en Ia

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

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

alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga

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

solicitada para su registro.---

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2delel.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 laLeyde Marcas que establece:"Nopodrá

registrarse corno rnarcas los signos qae constitrqtan ana reproducción irnitación, traduccitin,

transliteracidn o transcripción tltal o Parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notonarnente

conocido en el sector pertinente del público, qae ?ertenece A iln tercerl, cualesquiera que sean los

Productos o senticios a los qae se aplique el signo, czando su uso I registrofuesen silsceptibles de causar

confusaín o un nesgo de asociacitín con ese tercero, o signifque un aprooecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerua distintioa, caalquiera sea la rnanera o medio por el cual se

habiese becbo conocido el signo".---

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

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

Ley n" L.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictemen n.' 6L8/22, de laJefaura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
INDUSTRIAS I.A SERENA S.A. contTa INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "INClt'' clase 35,
Expediente n' 2LL13399 solicitada por INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud
Expeüente n' 2LL13399 solicirada por

de registro de l¿ m
INCA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Artfcuto 3.- NOTIFfQLJESE por cédula. -

Directora

Marcarios Litigiosos

Clt'' clase 35,
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Asunción,
0 e l4AR 2020

VISTO:

El expeüenrc caranrlado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO conrra ANA DEJESUS

DIARIE MLÑOZ sobre oposición al registro de la marca A ANITTA DIARIE Y ETIQUETA
clase 43,y.---*---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca A ANITTA
DIARTE Y EXQUETA, solicitada para la cl¿se 43, enbase a la marca ANITA en la clase 30, por
lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundible s.------------------

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

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

el signo no se encuentre inmerso 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

".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Página I de 5



GOBII,RNOorr
PARAGUAY

I DIRECCIÓNNACIONAI-
] »1, rnorrrr>alr
I INTIt [.(]Tr;Ar

ResoluciónD.a.M.L"."-&S 0 1 7 I
POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA ANA DE
IESUS DIARTE MI.IÑOZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A
ANITTA DTARTE y ETTQUETA, CLASE 43.-*-_-

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa realizair el análisis de la solicitud en trámite 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, entre las marcas en pugna: A ANITTA DIARIE Y ETIQUETA (solicitada) vs.

ANITA (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

interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilización más adecuada y específica de cada término en conrexros relevanres, promoviendo así

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

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

mercado.---

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

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

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

Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto
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ANITTA DIARTE Y ETIQUETA, CLASE 43

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

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

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

evidente que existe una üferencia sustancial. La marca registrada ANITA en la clase 30 protege

productos tales como: "prodactos alimentrcios de origen uegetal, procesados o conseruados para el

consilrno, además de condirnentos ) aditioos". Por otro lado, la marce solicitada 'A ANITTA
DIARIE" en la clase 43, protege servicios: 'bfrecidos por ilna pastelena I conf.tena, decoracidn de

pasteles, senticios de cafetena, seruicios de catering". La diferencia de los sectores y la naturaleza de

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión enre las marcas solicitada A ANITTA
DIARIE en la clase 43, y ANITA., registrada en la clase 30, debido especialmente a la
d.ifercnte nataraleza de los ptoductos I settticios prutegidos por las tnisnas. La marca

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

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

jusdficar su rechazo.-

Que, corresponde también mencionar que la marca solicitada "A ANITTA DIARIE"
guarda relación directa con el nombre y apellido de la solicitante ANA DIARIE, circunsuncia

que permite inferir que la denominación pretendida constituye una variación o estilización del

nombre personal de su titular

.es 
importante señalar que la merca solicit¿da A ANITTA DIARTE cuenra con una

la diferencia claramente de la marca

gráficos, se puede observar que estos

üseño es distintivo y original, lo que

la tipografla y otros elemenros

coexistir paclficarnente sin generar confusión entre los consumidores..
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asPectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la

marca oPonente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión

gráfrcao visual que justifique la oposició n.--------------

;{wrr*fin**

SOLICITADA OPONENTE

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

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

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

artlculo 2" delel-ey de mercas ne 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;

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

de una marca.

esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin

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

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

,&
"&e*."***+t,;s$Á.&a**.

6¡ ";
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improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n" 148/24 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
III DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AJ
s.A. CALIDAD ANTE ToDo contra ANA DE JESUS DIARTE MUñoZ sobre
oposición al registro de la marca A ANITTA DIARIE Y ETIqUETA clase 43,
Expediente n" 2263536 solicitada porANA DEJESUS DIARIE MUñOZ.--

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de registro de la
marce A ANITTA DIARIE Y ETIQUETA clase 43, solicitada
por ANA DEJESUS DIARIE MUñOZ.----------

Artlculo3.- NOTIFÍeLIESEpoT

A SUÁREZ

tos Marcarios Litigiosos

cédul

6l:»\' o _.::

1,"'i' ''triM ALV
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Asunción, , ,. f,,i,1 n an^ñl ) ;rl/il1 iU¿lJ
VISTO:

El expeüente caratulado: CLUB GUARANI contra EMINSA & CO. S.A. sobre

oposición al registro de la marca PASEO GUARANÍ clase 4L,y----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra Ia solicitud de registro de la marca "PASEO

GUARANÍ", solicitada parala.clase 41, en base al registro de le marca CLUB GUARANÍ en la

clase 41, 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 anilizx 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 encuenffan 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.

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

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

000

Página I de 5



g k GOBIERNOoTL
\C PARAGUAY

I)IR}CCTÓN Ii¡ICIONÁI,
DE PROPIEDAD
INTEL§CTUAL

ResoruciónD.A.M.Ln." ii Ü 0 n v 2
POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *PASEO GUARAÑ", CLASE 4I.-...-.--

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al cotejar las marcas solicitada PASEO GUARANf y cLUB GUARAñ
oPonente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca

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

prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar ranto a la

confusión directa (tomar una rnarca ?or ltra) como a la indirecte(considerar que ambas tienen un

mismo origen de prodacción).-------*-

Que, desde el plano visual, ambas marces comparten de manera íntegra el vocablo

GUARANÍ, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto

perceptivo denuo del conjunto marcario. Si bien los términos "PASEO" y "CLUB" difieren entre

sl, tales expresiones cumplen una función complemenraria frente al elemento común, que

permanece idéntico en ambas configuraciones.-----------

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

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

además debemos tener presente que las rnarcas en caestión tienen porf.nalidad distinguir sensicios

relacionados de la clase 41 (Edacacidn, recrel, entretenirnientl, entre otros),lo quenosdalapaura

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

.corresponde destacar que la marca CLUB GUARANÍ se encuenrra debidamente

pals bajo el Registro ns 4llJ42 en la clase 41 y otros, encontrándose

por la protección que ororga la normativa marcaria nacional. Dicho registro
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confiere a su titular el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes

posteriores que puedan afectar su esfera jurídice.-----

Que, asimismo, no puede soslayarse que la denominación "GUARANÍ" se encuenrra

estrechamente vinculade en nuestro país con el reconocido Club deportivo CIub Guaraní,
institución de amplia rayectoria y arraigo en el ámbito deportivo nacional, cuya denominación
ha alcanzado un elevado grado de reconocimiento por parte del público en general. En tal
sentido, la presencia del término "GUARANÍ" denrro de la marca solicitada "PASEO

GUARANf" puede generar en los consumidores la impresión de que los servicios o actividades

identificados por dicho signo guardan algún tipo de relación, patrocinio, autorización o vínculo
institucional con la citada entidad deportiva. Esta circunsancia incrementa el riesgo de

asociación indebida, en la medida en que el público podría presumir la existencia de un nexo

económico o comercial enffe ambas denominaciones, situación que el derecho marcario procura
evitar a fin de Preservar la transparencia en el mercado y la correcta identificación del origen
empresarial de los servicios.------

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

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

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el regisrro 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 requisiros que la hacen

y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
Ley n" 1.294/98 De Marcas.-
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓTTI
DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE
oposrcróN AL REGISTRo DE LA MARCA.pASEo cUARANÍ,, cLASE 4r.--------

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 halla incursa en

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

registrarse corno rn*rcls los signos que constituyan anA reproducción imhacidn, traducción,

transliteracitin o transcripcirín total o parcial de signos distintiuo idéntkos o similar, notoiamente

conocido en el sector Pertinente del público, qae ?ertenece A un tercero, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se apliqae el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptíbles de cAu.slr

confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signif.que un aproüecbamiento de la notoiedad

del signo o la dilacidn de su fuena distintiua, cualquiera sea la nlanera 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 causales prohibitivas de registro

estipuladas en la Ley n" 1.2)4/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde revocar el Dictamen n." 16/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§I,JELVE:

DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CLUB
tra EMINSA & CO. S.a. sobre oposición al registro de marca'PASEO

lase 41., Expediente n' 2351467 solicitada por EMINSA & CO. S.A. ----
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DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA'PASEO GUARAM', CII\SE 4I,..----.-

Artfculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro GUARANÍ"
clase 41, Expediente n" 2351467 solicitada por

Artlculo 3.- NOTIFfQLIESE por

Asuntos Marcarios Litigiosos
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OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *PASEO GUARAM Y ETIQUETT,
cIlI§E 41.-*---

Asunción, 'l ü t{AR ?$?fr

YISTO:

El expediente caratulado: CLUB GUARANI contra EMINSA & CO. S.A. sobre

oposición al registro de la marca PASEO GUARANÍ Y ETIQUETA clase 4L,y-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PASEO

GUARANÍ Y EXQUETA", solicitada. p*a la clase 41, en base al registro de la marca CLUB

GUARANÍ en h clase  l,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 une 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 marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

tArtículo 15".- EI registro de una marca hecho de ¿cuerdo con este 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 d registro y al uso de cualquier
inducir direca o indirectamente a confusión o asociación enre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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CLASE 41.--*--

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

Que, al cotejar las marcas solicitada pASEo GUARANÍ y ETIqUETA y GLUB
GUARANÍ oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemenre confundible
con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la

confusión directa (toruar una rnarca Por otra) como a la inürecta(constderar qae ambas tienen un

mismo oigen de producción).----------

Que, desde el plano visual, ambas marces comparten de manera íntegra el vocablo

GUARANf, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto

PercePtivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos'PASEO" y "CLUB" difieren entre

sl, tales expresiones cumplen una función complementaria frente al elemento común, que

permanece idéntico en ambas configuraciones.-----------

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

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

además tener presente que las rnarcas en cuestitín tienen porfnalidad dlstlnguir seruicios

dase 41 (Educacidn, recreo, entretenimiento, entre otros), lo que nos da la pauta
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DEDUCIDA POR CLI,'B GUARANI CONTRIT EMINSA & CO. S.A. SOBRE
oposrcróN AL REGrsrRo DE LA MARCA 'pAsro cueneñ y ETIeuETa,,

Que, corresponde destacar que la marce CLUB GUARANÍ se encuentra debidamente

registrado en nuestro país bajo el Registro ns 4L3.209 en la clase 41 y otros, enconrrándose

vigente y amparado por la protección que otorge 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 jurídice,.-----

Que, asimismo, no puede soslayarse que la denominación "GUARANÍ" se encuentra

estrechamente vinculada en nuestro pals con el reconocido Club deportivo Club Guaraní,

institución de amplia rayectoria y arraigo en el ámbito deportivo nacional, cuya denominación

ha alcanzado un elevado grado de reconocimiento por parte del público en general. En tal

sentido, la presencia del término "GUARANÍ" denrro de la marca solicitada "PASEO

GUARANÍ" puede generar en los consumidores la impresión de que los servicios o actividades

identificados por dicho signo guardan algún tipo de relación, patrocinio, autorización o vínculo

institucional con la citada entidad deponiva. Esta circunstancia incrementa el riesgo de

asociación indebida, en la medida en que el público podría presumir la existencia de un nexo

económico o comercial enffe ambas denominaciones, situación que el derecho marcario procura

evitar a fin de preservar la transparencia en el mercado y la correcta idenrificación del origen

empresarial de los servicios.---------

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

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

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

semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen
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un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artlculo 2 delel,ey n' 1.294/98 De Mercas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse corno rnarcAs los signos que constituyan anA reproduccidn imitacidn, traduccilín,

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

conocido en el sector Pertinente del públ*0, qile Pertenece A un tercero, cualesquiera que sean los

prodaaos o serricios a los que se apliqae el signo, cuando su uso y registrofaesen susceptibles de caasar

cortfusidn o ttn riesgo de asociacitin con ese tercero, o signtfque un aprouecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucitin de su fuerza distintiua, cualquiera sea la lnr¿nera o medio por el cual se

bubiese becho conocido el signo".----

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n." 18/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
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ResoruciónD.aM.L".._f}&¡ 1 V s
POR TIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A
DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO.
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA 'PASEO GUARANf Y

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CLUB
GUARANI contra EMINSA & CO. S.a. sobre oposición al registro de marca *PASEO

GUARANf V flqUETA'clase 41, Expediente n" 2395352solicitada por EMINSA &
CO. S.A.

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud
Y ETIQUETIf' clase 41, Expediente no

Artlculo 3.- NOTIFfqt ESE por cédula.

de registro de la

2395352, soli

IIT ACCIÓN
S.A. SOBRE
ETIQUETT,

GUARANI
& co.
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PoR IIT CUAL SE DECIIIRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE
oposrcróN AL REGISTRo DE Ll\ MARCA'pASEo cuARANf,, cLAsE is.----

Asuncii)n' 
1üil!;if,;Ci$

VISTO:

El expediente caratulado: CLUB GUARANI contra EMINSA & CO. S.A. sobre

oposición al registro de la marca PASEO GUARANÍ clase 35, f:------------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PASEO

GUARANÍ", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CLUB GUARANÍ en la

clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no

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

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

momento de 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, ciertas restricciones pare el registro de una merce; es decir, dichas

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

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

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

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

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos..iera sea la clase
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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 realizx el análisis de la solicirud en rámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las resricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al cotejar l¿s marcas solicitada PASEO GUARANÍ y GLUB GUARAM
oPonente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marce

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

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

confusión ürecta (tomar una rnarca plr otra) como a la indirecta(considerar que ambas tienen uru

mismo origen de produccidn).--*------

Que, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera íntegra el vocablo

GUARANÍ, destacando éste como elemento claremente identificable y de fuerte impacto

PercePtivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos "PASEO" y "CLUB" difieren entre

si tales expresiones cumplen una función complemenraria frente al elemento común, que

permanece idéntico en ambas configuraciones.-----------

Que, corresponde destacar que la marca CLUB GUARANf se encuentra debidamente

registrado en nuestro país bajo el Registro ne 4ll.L42 en la clase 41 y otros, 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 faculrad de oponerse a solicitudes

posteriores que puedan afectar su esfera jurídice.-----

la perspectiva conceptual, ambas marcas evocan igualmente la idea asociada al

, vocablo que en el contexto de nuestro pais posee una fuerte carga

ica, siendo ampliamente reconocido por el público en general. Lahistórica y
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utilización coincidente de este elemento dentro de ambas marcas puede generar en el consumidor

la impresión de que los signos se encuentran relacionados o que derivan de una misma enridad o

gruPo empresarial, especialmente cuando dicho término constituye el núcleo conceptual

predominante de la merce.-------

Que, asimismo, no puede soslayarse que la denominación "GUARANÍ" se encuentra

estrechamente vinculada en nuestro país con el reconocido Club deportivo Club Guaraní,

institución de amplia trayectoria y arraigo en el ámbito deportivo nacional, cuya denominación

he alcenztdo un elevado grado de reconocimiento por parte del público en general. En tal

sentido, la presencia del término "GUARANÍ" d.ntro de la marca solicitada "PASEO

GUARANÍ" puede generar en los consumidores la impresión de que los servicios o actividades

identificados por dicho signo guardan algun tipo de relación, patrocinio, autorización o vínculo
institucional con la citada entidad deportiva. Esra circunstancia incremenra el riesgo de

asociación indebida, en la medida en que el público podría presumir la exisrencia de un nexo

económico o comercial enre ambas denominaciones, situación que el derecho marcario procura

evitar a fin de preservar la transparencia en el mercado y la correcta identificación del origen

empresarial de los servicios.---------

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

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

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

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

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

se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
n" L.294/98 De Marcas.-
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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 halla incursa en

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

registrarse coml lnnrcas los signos que constituyan ana reproduccitín imitacidn, traducción,

transliteración o transcripcidn total 0 Parcial de signos distintioo idénticos o sirnilar, notoiamente

conocido en el sector pertinente del público, qt4e ?ertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

prodactos o serricios a los qae se aplique el signo, caando su aso ) regtstofuesen susceptibles de caasar

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

del signo o la dilacidn de su fuerua distintiua, cualqaiera sea la nxanera o rnedio 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 causales prohibitivas de registro

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

corresponde reYocar el Dictamen n." 16/26, de la Jefatura 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

RESUELVE:

DECII\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CLUB
EMINSA & CO. S.a. sobre oposición al registro de marca'PASEO

35, Expeüente no 2351465 solicitada por EMINSA & CO. S.A. ----
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DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA'PASEO GUARAÑZITES}X

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de

clase 35, Expediente n" 2357465 solicitada por

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos

"PASEO GU.

ALV
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PoR LA CUAL sE DECIIIRA PRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A IIT ecclÓN
DEDUCIDA POR HUGO BOSS AG CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDA§
soBRE oposrcróN AL REGISTRo DE Ilt MARca .oss rEAM y ETIeuETf
CLASE O9.*----

Asunción,
1 0 I,,lAíi 2020

MOHAMAD MAHDI
Y ETIQUETI{' clase 09,

VISTO:

El expediente caratulado: HUGO BOSS AG conrra

ARANDAS sobre oposición al registro de marca "OSS TEAM
yi---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca'OSS TEAM Y
ETIQUETIf', solicitada para la clase 09, en base a la marca BOSS HUGO BOSS en la clase 09

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

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

momento de 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 la Ley n" 1.294/98,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

El registro de une marca hecho de acuerdo con este le¡ concede e su tinrlar el derecho al uso
y a ejercer ¿nte los órganos jurisdiccionales l¿s acciones y medidas que correspondan

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

que figuren, siempre que rengan relación enme ellos.
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR HUGO BOSS AG CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS
SOBRX OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'OSS TEAM Y ETIQUETf
CLASE 09

limitaciones a le hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrr en 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 e esta instancia administrative reelizair 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 "OSS TEAM" se

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

oposición BOSS HUGO BOSS, se percibe que entre las mismas exisren elemenros que las hacen

prácticamente 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 condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza.distintiva,

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

Que, adiciondmente, 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 rebeldí¿ 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

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

por la parte contraria, tal como lo dispone la normadva
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR HUGO BOSS AG CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS
soBRE OPOSICTÓN AL REGISTRO DE Ilt MARCA *OSS TEAM y ETTQLJETf
CIITSE 09

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzela falte de aptitud de la marca

solicitada para su registro.---

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 dele,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 elementos disponibles, 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 establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"No podrá
regtstrarse corno rnarcas los signos qile constitil)tan ana reproducción imitación, traduccirín,

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

conocido en el sector ?eftinente del público, qae pettenece a un tercero, cualesquiera que sean los

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

confusilin o un iesgo de asociación cln ese tercero, o signifque un aprouecbamiento de la notoried.ad

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

bubiese ído el signo".

expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

la marca solicitada se halla incurs¿ en las causales prohibitivas de registro

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

Que, por

considera
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POR II\ CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR HUGO BOSS AG CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS
§OBRE OPOSICIÓN AI, REGISTRO DE LIT MARCA'OSS TEAM Y ETIQUETT
cll\sE o9.-----

corresponde confirmar el Dict¿men n." 3L/26, 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 l.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HUGO
BOSS AG contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al regisrro de
marca "OSS TEAM Y ETIQUETIt'' clase 09, Expediente no 2458869 solicitada por
MOHAMAD MAHDI ARANDAS...-.....-..--.

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la "OSS TEAM Y
EXQUET/i' clase 09, Expediente no z4SBgGg MAHDI

Artlculo 3.- NOTIFÍqLTESE por cédula.

A
{{

A SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Resolución D.A.M.L n. ' 0

POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR LEIDY JANINA RECALDE GODOY CONTRA CARLO§ DAVID
SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTO§ OZIINA Y ANDRÉS
MARCELO INSFRAN ORUE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
.PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLAIo AUTENTICO EsTILo CASERO
GRUPO RDA (§LOGAN) y ETIQUETT, CLASE 43.-----

Asuncir')n' 
1 r: ¡1¡lp ?.i:r,

VISTO:

El expediente caratulado: LEIDY JANINA RECALDE GODOY conrra CARLOS
DAVID SEGOVIA GONZALEZ, RODzuGO SEBASTIAN FRUTOS OZLINAYANDRÉS
MARCELO INSFRAN ORUE sobre oposición al registro de la marca PARAGUAYOITE
TRADICIÓN EN CADA PLAIO AUTÉNXCO ESTILO CASERO GRUPO RDA
(SLOGAN) Y ETIQUETA clase 43 y,-----

CONSIDERANDO:

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

"PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLATo AUTÉNTICo ESTILo CASERO

GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETTt'', solicitada para la clase 43, enbase al registro de la

maTca PARAGUAYOITE EÑANDUVE NDE REKOVE DE LEIDYRECALDE (SLoGAN)
en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección dercrminar si las marcas son o no

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

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

I'l 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 jurisdicciondes las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

r directa o indirectamente e confusión o asociación entre los productos o servicios

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

'Artículo 15o,

íquien Iesione

que pueda i
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR LEIDY JANINA RECALDE GODOY CONTRA CARLO§ DAVID
SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTLAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS
MARCELO INSFRAN ORI.JE SOBRE OPOSICIÓN AL REGIS]RO DE LA MARCA
.PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLAIo AUTENTICo EsTILo CAsERo
GRr.rPO RDA (SLOGAN) y ETIQr.rETr, CLASE 43.---*_

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

velando siempre por el inrerés general.

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

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

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 une marca.

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

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

marce previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al cotejar las marcas solicirada PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA
PI.AIO AUTÉNXCO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETA Y

PARAGUAYOITE EÑANDWE NDE REKOVE DE LEIDY RECALDE (SLOGAN)

oPonente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca

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

prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la

confusión ürecta (tomar una tnarca Plr ltra) como a la indirecta(considerar que ambas tienen un

produrción)

el plano visual, ambas marcas comparten de manera íntegra el vocablo

destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto
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POR III. CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR LEIDY JANINA RECALDE GODOY CONTRA CARLOS DAVID
SEGOYIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS
MARCELO INSFRAN ORI.JE SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
.PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PU{To AUTENTICo EsTILo CAsERo
GRr,JpO RDA (§LOGAN) y ETIqr,rETr, cl,l\sB 43.--__-

perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos TRADICIÓN EN CADA
PIATO AUTÉNXCO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) 

Y TÑANOWE NDE
REKOVE DE LEIDY RECALDE (SLOGAN) difieren entre si tales expresiones cumplen una

función complementaria frente el elemento común, que permanece idéndco en ambas

configuraciones.-----------

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

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

además debemos tener presente que las marcas en cuestirín tienen porf.nalidad distingair seruicios

y productos relacionados entre sí, de la clase 43 7 j7lo que nos da la pauta que la oposición sea

declarada procedente.

Que, corresponde destacar que la marca PARAGUAYOITE EÑANDUVE NDE
REKOVE DE LEIDY RECALDE (SLOGAN) se encuentra debidamente registrado en nuesrro

país bajo el Registro ns 562.LL8 en le clase 30, enconffándose 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 jurídice.-----

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,

y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una meÍca. ------

semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

de marcas. La denominación solicirada no reúne los requisitos que la hacen
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A TI\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR LEIDY JANINA RECALDE GODOY CONTRA CARLOS DAVID
SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉ§
MARCELO INSFRAN ORUE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
.PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PII\TO AUTÉNTICo EsTILo CAsERo
GRUpO RDA (SLOGAN) y ETrqUETtr, cl,l\sB 43.-_-*-

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

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

resolver el Presente expediente con base en los 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:"No podrá

regtstrarse coruo rnarclts los signos que constituyan unt reproduccidn imitación, traducción,

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

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

productos o senticios a los que se aplique el signo, cuando su uso 1t registrofuesen susceptibles de causlr
confusión o an nesgo de asociacidn con ese tercero, o signifque un aprooecbamiento de la notoiedad

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

bubiese becho conocido el signo".---

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n." 329/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
DE A§I.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
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POR II\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ECCTÓN
DEDUCIDA POR LEIDY JANINA RECALDE GODOY CONTRA CARLOS DAVID
SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ENONÉS
MARCELO INSFRAN ORUE SOBRE oposTclÓN AL REGISTRo DE LII MARCA
'PARAGUAyoITE TRADrcróN EN cADA plÁro eurÉutrco ESTILo cASERo
GRLTPO RDA (SLOGAN) y ETTQT,JETK, CLI\SE 43.--------

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LEIDY
JANINA RECALDE GODOY contra CARLOS DAVID SEGOVIA GONZALEZ,
RODzuGO SEBASTIAN FRUTOS OZLINA Y ANDRÉS MARCELo INSFRAN
ORUE sobre oposición al registro de marca "PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN
CADA PTAIO AUTENTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y
EXQUETA' clase 43, Expediente n" 243914L solicitada por CARLOS DAVID
SEGOVIA GONZALEZ, RODzuGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS
MARCELO INSFRAN ORUE..-...-

Ardculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PARAGUAYOITE
TRADICIÓN EN CADA PLAIO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA

DAVID SEGOYIA GONZALEZ, RODRIGO OZLINA Y
ANDRES MARCELO INSFRAN ORUE-.----.,

Artlculo 3.- NOTIFfQLJESE por cédula. --

Directora

untos Marcarios Litigiosos
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Resolución D.A.M.L n. o 0177
POR IIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICO§ S.A. CONTRA AGRONECIOS Y SERVICIO§ PEBECO S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'MAXIMUM PEBECO Y ETIQUETA"
clltsE 35.----------

üü

Asunción,

YISTO:

El expediente caratulado: QUALYQUIMICA INDUSTRIA E coMERCIo DE
PRODUTOS QUIMICOS S.A. contra AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A sobre

oposición al registro de marce 'MAXIMUM PEBECO y ETIQUET?f' clase 35,

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MAXIMUM
PEBECO Y EXQUETI{', solicitada pere la clase 35, en base a la marca MAXIMUS en la clase

01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las mercas son o no

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

momento de tnalizer 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.

registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede asu tinrlarel derecho al uso
a ejercer ante los órganos jurisüccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y aI uso de cualquier

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

figuren, siempre que tengan relación enre ellos.

1 0 [{AR 2020
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POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS S.A. CONTRA AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA *MAXIMUM PEBECO Y ETIQUETA"
CIITSE 35.

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 deci¡ dichas

limitaciones a la hora de considerar la viabilided 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 ¿dministrativa reilizer el análisis de la solicitud en trámite y Ia

oposición; y determinar si la misma se encuad¡a dentro de las restricciones para el registro de una

marce previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denomineción solicitada "MAXIMUM
PEBECO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemenre confunüble con la marca

base de oposición MAXIMUS, se percibe que entre las mismas existen elemenros que las hacen

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

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

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

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

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

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

el A¡t. 6Sy 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

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

la legitimidad del derecho invocado por la perre oponente y evidencia

tante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR II\ CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR QUALYQI.IIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS S.A. CONTRA AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA'MAXIMUM PEBECO Y ETIQI.JETf
CIIISE 35.----------

de los hechos alegados por la parte contraria, td como lo üspone la normariva

procesal.---

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

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

solicitada pare 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 [a hacen

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

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

resolver el presente expeüente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falt¿ 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 establecez"No podrá

regtstrarse cornl Tnarc¿ts los signos que constitultan ana reprodacción imitacirin, traduccitín,

tran¡literacidn o transcripcilin total o parcial de signos distintiao idénticos o similar, notoiamente

conocido en el sector pertinente del públko, que ?ertenece A an tercero, cualesquiera que sean los

prodactos o seroicios a los que se aplique el signo, cuando su aso 1t registrofuesen susceptibles de caatar

bsgo de asociacitín czn ese tercerl, o signif.que an aprouecbarniento de la notoiedad

de su fuerua distintiua, caalquiera sea la nl.Anera o medio por el cual se

el signo".--
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Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n." 25/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
QUAIYQUIMICA INDUSTzuA E COMERCIO DE PRODUTOS qUIMICOS
S.A. contra AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A. sobre oposición al regisrro
de marca "MAXIMUM PEBECO Y ETIQUETIt'' clase 35, Expedienre no 2281322
solicitada por AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A.-----------

Artlculo 2.- RECIIAZIR la solicicud de registro de la "MAXIMUM
PEBECO Y ETIQUETA' clase 35, Expediente Por
AGRONECIOS YSERVICIOS PEBECO S.A.

Artfculo 3.- NOTIFÍQLESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos

M
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Asunción, tr2l{AIl 2|j26

VISTO:

El expediente caratulado: reusptÁN s.A. conrra DAVID JORGE BocIoN
SAMUDIO sobre oposición el regisrro de marca "SUPER 5 Y ETIQUETA" clase 41,

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marce "SUPER 5 Y
ETIQUETIt'', solicitada para la clase 41, en base e le marce SUPER 7 en le clase 41

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

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

momento de xtilizer la oposición a la solicitud de registro de una marc ,se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

pera 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

.Fl registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede e su tin¡lar el derecho al uso

y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir direca o indirectamenrc e confusión o asociación entre los productos o servicios

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa. reelizal. 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

marce previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SUPER 5" se observa

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

SUPER 7, 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 fuerzadistintiva,

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 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

alegados por la parre contraria, tal como lo dispone la normativa
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Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo ororga

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

solicitada pare 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 prohibidva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2delel.ey n' 1.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

la prohibiciones establecidas en el An 2 inc. (g) de laLeydeMarcas queestablece:"Nopodrá

registrarse czrno tnarcas los signos que constitalan anA reproduccitin imhación, traducción,

transliteracitin o transcripcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o similan notonantente

conocido en el sector pet'tinente del público, qile pertenece A un tercero, cualesquiera que sean los

productos o seroicios a los qae se aplique el signo, cuando su uso 1t registrofuesen susceptibles de causar

confusuin o un nesgo de asociacidn czn ese tercerl, o signifque un aprouecbarniento de la notoriedad

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

bubiese becho conocido el signo".--

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

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

n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde revocar el Dictamen n." 30I/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
TALISMAN S.A. contra DAVID JORGE BOCION SAMUDIO sobre oposición al

registro de marca "SUPER 5 Y EXQUEfi{' clase 41, Expedienre no 2268563 solicitada
por DAWDJORGE BOCION SAMUDIO

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la 5" clar,e 4L,
Expeüente n" 2268563 solicitada por DAVIDJORGE BOCI o.----*--
Artlculo 3.- NOTIFfqLJESE por cédula. ---

tos Marcarios Litigiosos
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POR II\ CUAL §E DECIIIRA IMPROCEDENTT Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) CONTRA
MARCIO GOSCH DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
PLJRO MIMO y ETIQLJETA, CLI\SE 35.___-

Asunción, 1i riiril iii§
VISTO:

El expediente caratulado: PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) conrra
MARCIO GOSCH DE SOUZA sobre oposición al registro de la marca PURO MIMO Y
ETIQUETA clase 35, f:-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PURO MIMO
solicitada para la clase 35, en base a la marca MIMO en la clase 05, por lo que corresponde a esra

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

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

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

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

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

'A¡ticulo El registro de un¿ 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
ir directe o indirectamente ¿ confirsión o asociación entre los productos o seryicios

que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECCTÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS PERSONALES §.A. (PROPER) CONTRA
MARCIO GOSCH DE SOUZA SOBRE OPOSTCIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
PLJRO MIMO y ETIQLTETA, CII\SE 35.-__--

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna: PURO MIMO (solicitada) vs. MIMO (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 inteqpretación y aplicación de

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

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

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

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

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

evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada MIMO en la clase 05 protege

exclusivamente productos tales c0rn0: "tldos, productosfartnacéuticos, ueteinaios entre otros".Por
otro lado, la marca solicitada "PURO MIMO" en la clase 35, protege servicios: "fmpor-tacidn,

etPzrtaciórl, comercialización, uenta al por rnqtor I rnenlr de ropas infantil para niños y nifias".
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ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS PERSONALES §.A. (PROPER) CONTRA
MARCIO GOSCH DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRo DE III MARCA
PURO MrMO y ETIQLTETA, Crl\SE 35.-__-

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

marcas, es necesario adrtelizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso. al observar la estructura v el

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

üstinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercad o.--------------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas PURO MIMO
solicitada en la clase 35, y MIMO, registrada en la clase 05, debido especiahnente a la
difercnte nat*raleza de los sertticios y prudactos prutegidos por las nisruas. La marca

solicitada cumple con los requisitos de novedad y especididad requeridos por nuesrra legislación

marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente
justificar su rechuo.-

En ese sentido, conforme al artículo T de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en

nuestro sistema el principio del Sisteme Uniclase, el cud establece que cada solicitud de

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

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

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

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

registrada.

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

la marca de la oponenre, por lo que esta dirección considera que la presenre

no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
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ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTO§ PERSONALES S.A. (PROPER) CONTRA
MARCIO GOSCH DE SOUZA SOBRE OPO§ICIÓN AL REGIsTRo DE LIT MARCA
PLJRO MIMO y ETIQLIETA, CII\SE 35.____

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

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;
lt fuerza distintiva, novedad especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
de una merca.

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 revocar el Dictamen n" 266/25 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.

Por tarnto,
LA DIRECTORA DE ASI,JNTO§ MARCARIOS LITIGIO§OS

RE§I,JELYE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
PRODUCTOS PERSONATES s.A. (PROPER) conrra MARCIO coscH DE
SOUZA, sobre oposición al registro de la marca PURO MIMO clase 35, Expediente n'
2228L52 solicitada por MARCIO GOSCH DE SOUZA

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la
MIMO clase 35, Expeüente n" 2ZlSl5}solicitadaporMARCIO GOSCH

SOUZA
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MARCIO GOSCH DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL
PURO MIMO Y ETIQI,IETA, CLASE 3

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula.

Marcarios Litigiosos
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ürecta o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
figuren, siempre que teng¿n relación entre ellos.

POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E CONTRA DAYE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LII MARCA "VASCO y ETIQUETtr CII§B r5.____

Asunción, 12 [rlAR 2026

VI§TO:

El expediente caratulado: COMAGRO S.A.E conrra DAVE S.A. sobre oposición al

registro de marca "VASCO YETIQUEfi{'clase 35,yr--*--

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VASCO Y
ETIQUETIt'', solicitada para la cl¿se 35, en base a la marca WASKO en la clase 06

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 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 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

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

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

1 Artlculo l5'.- El registro de una merca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho el uso
exclusivo de y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales les acciones y medidas que correspondan

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

Resolución D.A.M.L n.
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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 realizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

WASKO, 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 Ia fuerze.distinriva,

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

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

plazo legal 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 argumentos planteados en la

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

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

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

procesd.---

ay..* acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo ororga

de la oponente, sino que también refaerzala falta de aptitud de la marca
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ResoluciónD-a-M.L"."-!-0 0 t E 0
POR LIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII ACCIÓN
DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E CONTRA DAVE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGTSTRO DE Llt MARCA .VASCO y ETIqUETT CLASE 35.____

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delel,ey n' l.»4/95 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

regixrarse c0rn0 rnarcas los signos que constítu1an ilna reproducción imitación, traduccirín,

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

conocido en el sector pertinente del públ;co, qae ?ertenece A un tercero, cualesquiera que sean los

prodilctzt o senticios a los qae se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibles de caasar

cortfusitín o an riesgo de asociacitin con ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

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

babiese becbo conocido el signo".--

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n.'37/26, de laJefatura de la Tercera Sala yhacerlugarala
oposición corresponder así en derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

Pág¡na3 de 4



Y \ GOBIERNO'¡', DrRliccróNN¡l{troNlr.

\"§ PARAGUÁY i.'f.ttlf.,?;T

Resolución D.a.M.L "."_$0_0 t $ Ü
POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E CONTRA DAVE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE III MARCA .VASCO y ETIQLJETA' CLASE 3r.*-__

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
COMAGRO S.A.E. contra DAVE S.A. sobre oposición al registro de marca "VASCO Y
ETIQUETA' cl¿se 35, Expediente n" 24tO5}5ísolicitada por DAVE S.A.-----------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de "VASCO Y
EXQUETIf'clase 35, Expediente n" 24105056

Ardculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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Resolución D.a.M.L *._ffi_&ffi Í I t
poR rlt cuAL sE DECTIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR A rlt eccróN
DEDUCIDA poR coMAGRo s.aE coNTRA DAvE s.A. soBRE oposrcróN AL
REGISTRO DE LA MARCA.VASCO YETIQUETT CL§E r8.-------

Asunción, 12 [tl[AR ?[,[fr

VISTO:

El expediente cararulado: COMAGRO S.A.E conrra DAVE S.A. sobre oposición al

registro de marca "VASCO Y ETIQUETi{' clase l1,yi-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca 'VASCO Y
ETIQUETIf', solicitada para la clase 18, en base a la marca WASKO en la clase 06

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

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, d
momento de enalizx 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 Ia 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.

de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su dnrlar el derecho al uso

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

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

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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Resolución D.A.M.L n.' 181
poR Llt cuAL sE DEcLI\RA pRocEDENTE y sE HAcE LUGAR a LA eccróu
DEDUCTDA poR coMAGRo s.a.E coNTRA DAvE s.a. soBRE oposrcróN AL
REGISTRO DE Ll\ MARCA "VASCO y ETIQLJETA'CLASE 18.--------

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

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

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

WASKO, 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 regisrro de una malrce. ------

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

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

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

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

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

procesal.--

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

de la oponente, sino que también rcfuerzala falta de aptitud de la marca
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Resolución D.A.M.L n. o 00$Í81
poR Llr cuAL sE DECLI\RA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR a Llt eccróN
DEDUCIDA poR coMAGRo s.a.E coNTRA DAvE s.a. soBRE oposrcróN AL
REGISTRO DE III MARCA "VASCO y ETIqLJETT CLASE 1S.--------

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 delel,ey n' 1.294D8 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse corno tnArca,s los signos qae constitalan ant reproduccidn imitación, traduccitín,

transliterac*in o transcripción total o parcial de signos distintiao idénticos o sirnilar, notoriamente

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

productos o seruicios a los que se aplique el signo, caando su uso y regzstrofuesen silsceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asociacirin con ese tercerz, o signif.que an aprouecbamiento de la notonedad

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

bubiese becho conocido el signo".*

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n." 36/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a Ia

oposición dedr{:ida por corresponder así en derecho.

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELYE:
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ResoruciónD.aM.L"..ll{L0 I I I
poR rlr cuAL sE DECLIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR a rlt eccróN
DEDUCIDA PoR CoMAGRo s.A.E CoNTRA DAvE s.A SoBRE oposlclÓN AL
REGTSTRO DE LII MARCA'VASCO y ETIQUETT CLASE r8.------

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
COMAGRO S.A.E. contra DAVE S.A. sobre oposición al registro de marca "VASCO Y
ETIQUETf clase 18, Expediente n" 24L05055 solicitada por DAVE S.A.-----------

Artlculo 2.- RECHAZAR l¿ solicitud de registro "VASCO Y
ETIQUETA" clase 18, Expediente n" 24105055 solici

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

SUAREZ

Directora

tos Marcarios Litigiosos
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Resolución 
"

PoR LIT CUAL sE DECIIIRA PRoCEDENTE Y sE HAcE LUGAR A IIT ecclÓN
DEDUCIDA POR IIIBORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(STEGFRTED s.a.) coNTRA srEcFRrED HoLDrNc Ac soBRE oposrcróN AL
REGISTRO DE LIT MARCA'SIEGFRIED" CLASE OI..-.-.--.-.

Asunción, 12l,iAR 2016

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S.A.) contra SIEGFRIED HOLDING AG sobre oposición al registro de la marca

SIEGFzuED clase 01, f:---*---

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SIEGFRIED",
solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca SIEGFRIED NACTALIA en la clase 05,

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

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

momento de ertelizer la oposición a la solicitud de registro de una m¿rca, se debe considerar que

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

velando siempre por el inrerés 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

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

sus derechos. fuimismo 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 tengan relación entre ellos.
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Resolución,

PoR LII CUAL §E DECLIIRA PRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA POR LIIBORATORIOS §IEGFRIED SOCIEDAD ANOMMA
(srEcFRrED s.a.) coNTRA STEGFRTED HoLDrNc ac soBRE oposrcróN AL
REGISTRO DE LI\ MARCA'SIEGFRIED" CLI\SE OI.----.-.-.-

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative, reelizer el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al cotejar las marcas solicitada SIEGFRIED y §IEGFRIED NACTALIA
oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca

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

prácticamente idéndcas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la

confusión directa (tornar una rnarca ?or otra) como a la indirecta.(considerar que ambas tienen un

mismo oige n de producciti n).- -- - - - - " - -

Que, desde el punto de vista conceptual, ambas marcas evocan la misma idea o referencia

al contener el término "SIEGFRIED", el cual constituye el elemenro distintivo común que

estructura la identidad de las marcas enfrentadas. En consecuencia, la incorporación del rérmino

adicional "NACTALIIt'' de la marca registrada no altera sustancialmente la percepción

conceptual del público, ya que el elemento dominante sigue siendo la denomin¿ción coincidente,

lo que refuerzela proximidad entre las marcas.--

Que, asimismo, corresponde tener presente que las marcas enfrentadas se encuentran

destinadas a distinguir productos estrechamente vinculados entre sí, comprendidos en las clases

Clasificación Internacional de Niza, abarcando, entre otros, productos químicos,o1 y

icos y preparaciones farmacéuticas. Esta circunstancia evidencia la existencia

funcional y económica entre los productos amparados por las marcas en
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ResoluciónD.a.M.L".'_St_ü 
? e ?poR Ilt cuAL sE DEcrllRA pRocEDENTE y sE HACE rucen?. rl eccróN

DEDUCIDA POR IIIBORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(STEGFRTED s.A.) coNTRA SIEGFRTED HoLDTNG Ac soBRE oposrcróN AL
REGI§TRO DE IIl' MARCA'SIEGFRIED", CII\SE OI.-..-----.-

Pugna, lo que incrementa la posibilidad de que el público consumidor asocie dichos signos a un

mismo origen empresarial o a empresas vinculadas entre sl, lo que nos da la pauta que la

oposición sea declarada procedent e- - -- -- --- --- ---

Que, corresponde destacar que la marca "SIEGFzuED NACTALIIt'' se encuentra

debidamente registrada en nuestro país bajo el Registro n" 553.176, en la clase 05 de la
Clasificación Internacional de Niza, encontrándose dicho registro plenamente vigente y
amparado por la protección que confiere la legislación marcaria nacional. En tal senrido, la

inscripción de una marca en el registro correspondiente otorga a su titular un derecho exclusivo

sobre el signo distintivo para idendficar los productos o servicios comprendidos en la clase

protegida y relacionadas, consolidando una prerrogativa legal que le permite distinguir sus

productos en el mercado y resguardar su identidad comercial frente a rerceros.---

Que, en virtud de dicho registro, el titular de la marca adquiere además la facultad de

ejercer las acciones administrativas y legales necesarias para la defensa de su derecho marcario,

incluyendo la posibilidad de formular oposición conrra solicirudes posteriores de registro que

reproduzcan o imiten su signo distintivo, cuando estas puedan generar riesgo de confusión o

asociación en e[ público consumidor. Este principio responde al fundamento esencial del sistem¿

de Propiedad Indusrial, que busca proteger los derechos previamente adquiridos y evitar la

coexistencia de signos que, por su semejanza, puedan inducir e error respecto del origen

empresarial de los productos o servicios identificados en el mercado.----

Qo., asimismo, corresponde señalar que en la marca registrada "SIEGFzuED

término "SIEGFRIED" se presenra como el elemenro principal y de mayor

del conjunto marcario, mientras que la expresión *NACTALL{'aparece

to denominativo que no logra desplazar la atención del consumidor

NACI
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ResoluciónD.a.M.L".'-S$ffi T ffi 2
poR Il\ cuAL sE DECIIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR a LA eccróru
DEDUCIDA POR LITBORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED s.A.) CoNTRA SIEGFRIED HoLDING AG SoBRE oposlclÓN AL
REGISTRO DE IIl. MARCA'SIEGFRIED', CLI\SE OI.-----.--.-

respecto del vocablo inicial. En la práctica marcaria, cuando un signo compuesro incorpora en su

estmcture un término idéntico al de otro signo previamenre registrado, dicho elemenro común

suele prevalecer en la percepción del público consumidor, constituyéndose en el núcleo

identificador de la marca. En consecuencia, el agregado de la palabra "NACTi{LL{'no resulra

suficiente para neutralizar la coincidencia sustancial derivada de la reproducción íntegra del

término "SIEGFRIED" .- --------- -

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

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

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

Que, por todo lo expuesto, y atendiendo a las semejanzas denominativas, gráficas y

fonéticas derivadas de la coincidencia del elemento distintivo "SIEGFzuED", así como a la

proximidad existente entre los productos que distinguen las marcas enfrenradas, corresponde

concluir que los signos presentan una proximidad marcaria relevante, susceptible de generar

confusión o asociación en el público consumidor, circunstancia que debe ser valorada con

especial rigor a fin de salvaguardar los principios de especialidad distintividad y protección de los

derechos previamente adquiridos en mareria de propiedad industrial.

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

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

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

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

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

los signos que constituyan ana reproduccidn imitación, traduccidn,

Páq¡na4de 6



g \ GOBIERNS»* i DrRric{.ti)N hi¿t{rror\ar.

\J penAGUAY R'{Jl?¿i?il
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR LIIBORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANOMMA
(SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRTED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE III MARCA'SIEGFRIED", CLI\SE OI.-----...-.

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

conocido en el sector Pertinente del pübl;co, qile pertenece A iln tercero, cualesquiera qae sean los

productos o seruicios a los qae se aplique el signo, cuando sa uso 1t registrofuesen susceptibles de causar

cortfusitín o un riesgo de asociacitin con ere tercero, o signif.que un aprooecbamiento de la notonedad

del signo o la dilución de su fuerza distintiaa, cualqaiera sea la manera o rnedio 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 causales prohibitivas de registro

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

corresponde confirmar el Dictamen n." 393/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§O§

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
LABoRArozuoS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFzuED S.A.) conrra
SIEGFzuED HOLDING AG sobre oposición al registro de marca'SIEGFzuED'clase
01, n'22110415 solicitada por SIEGFRIED HOLDING AG.---

la solicitud de registro de la marca "SIEGFRIED" clase

1L0415, solicitada por SIEGFRIED HOLDING AG----
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ResoruciónD.a.M.L"."--fijB- m t I 2
PoR LI\ CUAL sE DECLIIRA pRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A LIT ecclÓN
DEDUCIDA POR LITBORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(STEGFRTED S.A.) CONTRA STEGFRTED HOLDTNG Ac cróN er
REGISTRO DE LA MARCA *SIEGFRIED', CLASE O

Artlculo 3.- UOffffqUfSE por cédula. ----

Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGTRIED §.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL
REGI§TRO DE IIT MARCA *SIEGFRIED', CII\SE M.-.-..---.-

Asunción,]7li,i[ 
?11:$

VISTO:

El expediente caratulado: LABORAIORIOS SIEGFzuED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGfzuED S.A.) contra SIEGFzuED HOLDING AG sobre oposición al registro de Ia marca

SIEGFRIED clase 40, f:--------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de Ia marca "SIEGFzuED",

solicitada perala' clase 40, en base d registro de la marca SIEGFRIED NACTALIA en la clase 05,

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

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

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

el signo no se encuentre inmerso dentro 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

I Artículo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su dnrlar el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisüccionales las acciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.

contr¿

ocro
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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 defensa del interés del público consumidor,

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

Que, al cotejar las marcas solicitada SIEGFRIED y SIEGFRIED NACTALIA
oPonente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marce

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

prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la

confusión directa (tomar una marca Por otra) como a la indirecta(considerar que ambas tienen un
mismo origen de prodaccidn)."----------

Que, desde el punto de vista conceptual, ambas marces evocan la misma idea o referencia

al contener el término "SIEGFzuED", el cual constituye el elemento distintivo común que

estructura la identidad de las marc¿s enfrentadas. En consecuencia, la incorporación del término
adicional "NACTALIIf' de la marca registrada no altera sustencialmenre la percepción

conceptual del público, ya que el elemento dominante sigue siendo Ia denominación coincidente,

lo que refuerzela proximidad entre las marcas.--

Que, asimismo, corresponde tener presente que las marcas enfrentadas se encuentran

destinadas a üstinguir servicios y productos estrechamenre vinculados enrre si comprendidos en

de la Clasificación Internacional de Niza, abarcando, entre orros, producción de

productos farmacéuticos y preparaciones farmacéuticas. Esta

existencia de una clara relación funcional y económica entre los
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productos amparados por las marcas en pugna, lo que incremenra la posibilidad de que el público
consumidor asocie dichos signos a un mismo origen empresarial o a empreses vinculedes entre sí,

lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente---------------

Que, corresponde destacar que la merca "SIEGFzuED NACTALIIt'' se encuenrra

debidamente registrada en nuestro país bajo el Registro N" 553176, en la clase 05 de la
Clasificación Internacional de Niza, encontrándose dicho registro plenamente vigente y
amparado por la protección que confiere la legislación marcaria nacional. En tal sentido, la

inscripción de una marce en el registro correspondiente otorga a su titular un derecho exclusivo

sobre el signo distintivo para idendficar los productos o servicios comprendidos en la clase

protegida y relacionadas, consolidando una prerrogativa legal que le permite distinguir sus

productos en el mercado y resguardar su identidad comercial frente a rerceros.---

Que, en virtud de dicho registro, el titular de la marca adquiere además la facultad de

ejercer las acciones administrativas y legales necesarias para.la defensa de su derecho marcario,

incluyendo la posibilidad de formular oposición contra solicitudes posteriores de registro que

reproduzcan o imiten su signo distintivo, cuando estas puedan generar riesgo de confusión o
asociación en el público consumidor. Este principio responde al fundemento esencial del sistema

de Propiedad Industrial, que busca proteger los derechos previamente adquiridos y evitar la
coexistencia de signos que, por su semejanza, puedan inducir a error respecro del origen

empresarial de los productos o servicios identificados en el mercado.--

Q*., asimismo, corresponde señalar que en le marca registrada "SIEGFzuED

término "SIEGFzuED" se presenta como el elemenro principal y de mayor

tro del conjunto marcario, mientras que la expresión "NACTALIIt'' aparece

denominativo que no logra desplazar la atención del consumidor
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resPecto del vocablo inicial. En la prácticamarctria., cuando un signo compuesro incorpora en su

estmctura un término idéndco al de otro signo previamente registradq ücho elemento común

suele prevalecer en la percepción del público consumidor, consriruyéndose en el núcleo

identificador de la marca. En consecuencia, el agregado de la palabra "NACTALIIt''no resulta

suficiente para neutralizar le coincidencia sustancial derivada de la reproducción lntegra del

término "SIEGFzuED" .-----------

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 fuerza.üstintiva,

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

Que, por todo lo expuesto, y atendiendo a las semejanzas denominativas, gráficas y
fonéticas derivadas de la coincidencia del elemento disdntivo 'SIEGFzuED", así como a la

proximidad existente entre los servicios y productos que distinguen las marcas enfrentadas,

corresponde concluir que los signos presentan una proximidad marcaria relevante, susceptible de

generar confusión o asociación en el público consumidor, circunstancia que debe ser valorada

con especial rigor a fin de salvaguardar los principios de especialidad, distintividad y protección

de los derechos previamente adquiridos en materia de propiedad industrial

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

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

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

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

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

los signos qile cznstifiqan ana reproducción irnitacitín, traduccirín,
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transliteracitín o transcripcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notuiarnente
conocido en el sector Pefiinente del públho, qile pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibles de cau.§Ar

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

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

hubiese becbo conocido el signo".----

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

Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en l¿s causales prohibitivas de registro

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

corresponde confirmar el Dictamen n.' 3)4/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELYE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
LABORAIOzuOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) conrra
SIEGFzuED HOLDING AG sobre oposición al registro de marca'SIEGFzuED, clase

40, Expedienre no 22l10421solicitada por SIEGFRIED HOLDING AG.---

la solicitud de registro de la marca "SIEGFzuED" clase 40
1, solicitada por SIEGFRIED HOLDING AG.---
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Asunción, 13 IIIAR 2026

VISTO:

El expeüente caratulado: sMARr LLC conrra RICHAR HUGO vAZquEZ
CABALLERO sobre oposición al registro de marca "CHEMICAL GUYS Y ETIqUEfi{' clase

35,yr*---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicirud de registro de la marca CHEMICAL
GLIYS Y ETIQUETA, solicitada para la clese 35, sobre l¿ base de la marca extranjera

CHEMICAL GUYS, clase 03, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la.leyt testa dependencia administrativa, d
momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

legislación marcari4 ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

' Artlculo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra ley, concede a su tirul¿r el derecho al uso

exclusivo de a ejercer ¿nte los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al regisrro y al uso de cualquier

r directa o indirectamente a confusión o asocieción entre los productos o servicios

ue figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

contra

Página I de 6

(,,1
-tir'.

;c:i



ResotuciónD.a.M.L"."-ügü i I {r

POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
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limitaciones a la hora de considerar la üabilidad 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 a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa reelizer el enálisis 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 previsras 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, CHEMICAL GUYS (marca solicitada) y
CHEMICAL GUYS (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 acrediudo el registro extranjero de su marca en varios países,

la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 03 productos muy relacionados con la
registrada en el extranjero; esta circunsrancie tgrevt la posibilidad de confusión/asoci¿ción 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

anlisis reelizaLdo, se observa que la denominación CHEMICAL GUYS es una marca registrada

en la clase 03, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrillantar; Propiedad de la

; LLC, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) con sede en Torrance,

Unidos.---
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Que, asimismo, la denominación CHEMICAL GUYS identifica en el comercio una

gama diversa de productos vinculados al cuidado automotriz, tales como preparaciones para

limpiar, pulir, desengrasar y abrillantar superficies, ceras, limpiadores especializados,

acondicionadores para interiores de vehículos, así como diversos accesorios utilizados en procesos

de limpieza y mantenimiento automotor. En tal sentido, la marca se encuentra asociada a

productos que comúnmente se encuadran dentro de la clase 03 de la Clasificación Inrernacional

de Niza, reladva a preparaciones para limpiar, pulir, desengresar y abrillanar

Que, la marca "CHEMICAL GUYS" t goza de un reconocimienro generalizado en el

mercedo internaciond, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al

at"thulo 6 bis del Conuenio de Pans para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece

qae los países de la Unidn se obligan a recbazar o inualidar el registro, I a probibir el uso, de ana

rnarca qile constitqta ana re?roducción, imitacitin o traducción susceptible de crear confasidn con

una TnArca notonamente conocida en sil territorio, ailn cuando dicba rltarca 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", üce:"Las llamadas rnarcas notorias.,./...

terntoialidad.) ! con resPecto a productos o serricios no protegidos plr sil regtstro y con los cuales no

baya relacúin (ercepción al pnncipio de espuialidad.).' -----------

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

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

goza del carácter de notona, el criteio que se ailica en el cotejo es

DE MARCAS" - Carmelo Módice. Arandura Eüt.,2007 - Pag. 193.
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riguroso o más estrhto. con laf.nalidad de euitar el aprouecbarniento del prestigio ajeno, bacer ualer

la leahad, buena fe cornercial y prnteger los intereses del ptiblko consumidoy'" y .r este sentido la

casu¿lidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de auros, además de las

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

adenrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera CHEMICAL GUYS

perteneciente a la emPresa SMARI, LLC, sociedad constituida conforme a las leyes de los

Estados Unidos de América, la cual se dedica al desarrollo, producción y comercialización de

productos desdnados al cuidado, Iimpieza y mantenimiento de vehículos 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 rnarcas notoias .../... Dueden ser defendidas

respectl a prodactos o seraicios n0 ?rotegidos por su regiaro y con los cuales no bala relacitin

(excepcidn al pincipio de apecialidad)". Expresa además "la presentacitin de uaios registros

ertranjeros en reEaldo de los derecbos de una rnarca no deja de tener ualor, paes los mismos

demuestran la existencia preuia y la dífusión del signo, lo que bace casi ineuitable que el tercero que

solicitó esA rnarct o la re§stó en el país lo baya becho enforma consciente de que se trataba de an

signo que pertenecía a lno, con lo que quedana incurso en la probibicidn del Art. 2 inc. i.../...

basando su pretensidn en el becbo del apoderamiento de un signo ajeno. con la mala fe
co ncomitante." - - - - - - - - - - - -- -

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

Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017

{i

I

.'\
O DE IVü ,,

//it)

r'l
{i::i: \

'[1 .'§\1 t

PágSna4 de 6



,# \ GOtslERNO»* I »rnrccróNxACToNAL

\"§ PARAGUAY I iJ'-.]i?[TtTi,

POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICHAR HUGO Wúq¡UEZ
CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA 'CHEMICAL
Glrys y ETIQLJETT Crá.SE 35.----

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

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

jurldico 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 alcanzado un alto grado de

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

indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder disdntivo del signo y la eventual 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 Industrial,

así como con el artículo 2, inciso B), de la,Ley n.s 1294/98 "De Marcas", corresponde ororgar

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

principio de especialidad y merecen une defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de

tfectzr su üstintividad o reputeción.----*

Que, por ultimo y conforme a los principios que rigen el derecho marcario, la función

esencid de una marca consiste en gerentizar al consumidor la identidad de origen de los

productos o servicios, permitiendo distinguirlos de otros de igual o similar nettrd,eze. En ese

contexto, la marca CHEMICAL GUYS cumple con dicha función identificadora dentro del

mercado de productos para el cuidado automotriz, facilitando al consumidor la asociación de

tales productos con un origen empresarial específico, por lo que la oposición devine totalmente

procedente.

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

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

en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n." 245/25, de laJefatura de la Tbrcera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder asl en derecho.-

Por tanto,
LII. DIRECTORA DE ASI,'NTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECII\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
SMART LLC contra zuCHAR HUGO YAZ$JEZCABALLERO sobre oposición al

registro de marca "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETI{' clase 35, Expedienre no

zlL9l7l,solicitada por RICHAR HUGO YAZqUEZ CABALLERO.----------

Á 
'6!ü¡ it

SJ !¡i

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud

Y EXQUETIt'' clase 35, Expeüenre no

YAZqUEZ CABALLERO

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

de registro de la

.Directora

MICAI GUYS

HUGO

SUAREZ

0'!
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POR II\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICHAR HUGO UAZqIJEZ
CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *CHEMICAL

G[rys y ETIQLJETA' CLASE O3.-----

Asunción,

YISTO:
1 3 t/iAR 2026

El expediente caratulado: SMART LLC conrra zucHAR HUGO VAZTJEZ
CABALLERO sobre oposición al registro de marca "CHEMICAL GUYS YETIQUETI{'clase
o3,y;----'

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve la oposición contre la solicirud de registro de la marca CHEMICAL
GUYS Y ETIQUETA, solicitada pare la clase 03, sobre la base de la marca extranjera

CHEMICAL GUYS, clase 03, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no
confunüble s. - - - - - - - - - - - - - -

Que, en uso de las atribuciones otorgades 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.

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

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

,registro 
de una marca hecho de acuerdo con est¿ le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso

y e eietcer 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 ¿ confusión o asociación enrre los productos o servicios
'que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

q
cJ
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CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'CHEMICAL
Glrrs y ETIQLJETA" CLASE O3.--------

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

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

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

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

merca 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, CHEMICAL GUYS (marca solicirada) y
CHEMICAI GUYS (marca extranjera oponente) no podrían coexisrir 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 03 productos muy relacionados con la

registrada en el extranjero; esta circunstancia agrra 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 expeürse

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

análisis realizado, se observa que la denominación CHEMICAL GUYS es una marca registrada

en la de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrillantar; Propiedad de la

¡ LLC, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) con sede en Torrance,

Unidos.---

PágSne2de 6
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POR LA CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICHAR HUGO VAZuJEZ
CABALLERO §OBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'CHEMICAL
Gr,,frs Y ETIQUETf CLASE O3.-*-_-

Que, asimismo, la denominación CHEMICAL GUYS identifica en el comercio una

gama diversa de productos vincul¿dos al cuidado automorriz, tales como preparaciones para

limpiar, pulir, desengrasar y abrillantar superficies, ceras, limpiadores especializados,

acondicionadores para interiores de vehlculos, así como diversos accesorios utilizados en procesos

de limpieza y mantenimiento automotor. En tal sentido, la marca se encuentra asociada e

productos que comúnmente se encuadran denro de la clase 03 de la Clasificación Internacional
de Niza, reladva a preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrillantar

Que, la marca "CHEMICAL GUYS" t goze de un reconocimiento generalizado en el

mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al

ertículo 6 bis del Conuenio de Pans para la Protección de la Propiedad Industnal, el cual establece

que los países de la Unidn se oblígan a recbazar o inaalidar el regtstro, I a prohibir el uso, de una

nTArca qile con§titaya una reproducción, imitación o traducción susceptible de rear confusitín con

ana Tnarcl notoriamente conocida en ia territoriz, Aun cuando dicba rnlrca 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 rnarcAs notorias .../...

territoialidadt I con resPectl a prodactos o seroicios no protegtdos por sa registro y con los cuales no

bay relación (excepcidn al principn 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 ana rnarca intensamente

UAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Arandura Edit.,2007 - Paq..lg3.

GOtsIERNOotr I

PARAGUAY i

Resolución D.A.M.L n. "

Página 3 de 6



.É \. GOtsIERNOnT:¡. I DrRrccróNNACToNAL

\J PARAGUÁY i RI'.,:I:ITi]Ii,

ResoruciónD.a.M.L".._Sj_m f $ 5
POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ECCIÓN
DEDUCIDA POR §MART LLC CONTRA RICHAR HUGO YAZ$UEZ
CABALLERO SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LI\ MARCA 'CHEMICAL
Glfrs Y ETIqUETA' CLI\SE O3.---- -
nguroso o roás estricto. con lafnalidad de euitar el aprouecbamiento del prestigio ajeno, bacer ualer

la leahad, buena fe comercial y prnteger los intereses del público consumidor"u y .r este sentido la

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

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

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera CHEMICAL GUYS

perteneciente a la empresa SMART, LLC, sociedad constituida conForme a las leyes de los

Estados Unidos de América, la cual se dedica al desarrollo, producción y comercialización de

productos destinados al cuidado, limpieza y mantenimiento de vehículos 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 llarnadas tnarcas notorias .../... bueden ser defendidas

I con

resPectl a Prodactos o senticios no protegidos Por sa regtstro y con los cuales no haya relacitin

(ercepcidn al principio de apecialidad). Expresa además "la presentación de uaios registros

extranjeros en respaldo de los derechos de una rnarca no deja de tener oalor, pues los mismos

demuestran la existencia Preuia I la dtfusión del signo, lo que hace casi ineuitable que el tercero que

solicitd esA rn*rca o la registrui en el país h hay becbo en forma consciente de que se trataba de un

signo que Pertenecía A lto, con lo que quedana íncurso en la probibición del Art. 2 inc. i.../...

basando sa pretensión en el becbo del aooderarniento de un signo ajeno. con la mala fe
co nco m i tante." - - - - - - - - - - - - - -

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

.CAS" -Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2}l7
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Gr,rYs Y ETIqUETf CLASE O3.----

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

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
jurldico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, la buena
fe objetiva y los intereses legítimos de los dtulares de marcas que han elcanzadoun alto grado de

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

indebido del prestigio ajeno, la ülución del poder disdntivo del signo y la eventual 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 Industrial,
así como con el artículo 2, inciso B), de leLey n.e L294/98 "DeMarcas", correspondeotorgar

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 susceptibles de

afectar su distintividad o reputeción.----

Que, por ultimo y conforme a los principios que rigen el derecho marcario, la función
esencial de una marca consiste en garantizar ¿l consumidor la identidad de origen de los

productos o servicios, permitiendo distinguirlos de orros de igual o similar netarú,eze. En ese

contexto, la marca CHEMICAL GUYS cumple con dicha función identificadora dentro del

mercado de productos pare el cuidado automotriz, facilitando al consumidor la asociación de

tales un origen empresarial específico, por lo que la oposición devine totalmenre

Resolución D.A.M.L n. " i ffiffi 1
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POR IIT CUAL §E DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
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CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *CHEMICAL
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Que, por lo expresado y de conformided al ordenemiento jurídico marc¿rio vigente, esra

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n." 246/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
SMARI LLC contra zuCHAR HUGO VAZQUEZCABALLERO sobre oposición al

registro de marca "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" clase 03, Expedienre no

2l88l96,solicitada por RICHAR HUGO YAZqJEZCABALLERO.----------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CHEMICAL GUYS

HUGO
YAZqUEZ CABALLER

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTE§E por cédula.

SUAREZ

' Direcció Asuntos Marcarios Litigiosos
rcs*i,
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poR rlt. cuAL sE DECTIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR A rlr eccróN
DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA SARA EDITH RIFFARACHI
BERNAL soBRE oposrcróN AL R.EGrsTRo DE Llr MARCA
.HAVANALENCERIAS' CII\SE 35....-.---..

Asunción, 1 3 [,IAR 202r,

YISTO:

El expediente caratulado: ALPARGATAS S.A. contra SARA EDITH RIFFARACHI
BERNAL sobre oposición al registro de merce "HAVANALENCERIAS" clase 35,

CONSIDERANDO:

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

"HAVANALENCERIAS", solicitada para la clase 35, en base a la marca HAVAIANAS en la

clase 25 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección dererminar si las marcas son o

no confundibles.------

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

momento de ar,alizar 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 An. 1 de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

legislación marcaria, cieftas resricciones pare el registro de una marca; es decir, dichas

t Artlculo 15'.- El registro de una marca hecho de ecuerdo con esta le¡ concede e su titul¿r 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
ir directa o indirectamente a confi¡sión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Página I de 4
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poR LA cuAL sE DECLIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR A LA ecclóN
DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA SARA EDITH RIFFARACHI
BERNAL soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE LA MARCA
*HAVANALENCERIAS" CLASE 3'...--.-..--

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative reelizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denro de las restricciones para el regisrro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Qr., realizado el cotejo m¿rcario entre la denominación solicitada

"HAVANALENCERIAS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente

confundible con la marca base de oposición HAVAIANAS, se percibe que enrre las mismas

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

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

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

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

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

plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a 1o esrablecido en

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

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

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

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

por la parte contraria, tal como Io dispone la normativa

ffiffi

un

de
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BERNAL soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE LA MARCA
.HAVANALENCERIAS" CLI\SE 35.--.----.--

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

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

solicitada para su registro.---

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

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

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

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

resolver el presente expediente con b¿se en los elementos disponibles, presumiendo la felta de

interés en sustentar la oposición

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

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"No podrá
registrarse cornl Tnarcas los signos que constituyan una reproduccitin imitación, traduccitin,

transliteracitin o transcripción total o parcial de signos distintiuo idéntrcos o similar, notonamente

conocido en el sector Peltinente del públ;co, qae Pertenece a ,tn tercero, cualesquiera que sean los

productos o senticios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen sasceptibles de causAr

confusión o un riesgo de asociacidn cln ese tercero, o signifque un aprouecbamiento de la notoiedad
del signo o la dilucidn de sa fuerza distintiua, cualquiera sea la rn*nera o medio por el cual se

hubiese becbo conocido el signo".---

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

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

Ley n' L.294/98 y no reúne los requisitos pare su regisrro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLITRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓTTI
DEDUCIDA POR ALPARGATAS §.A. CONTRJI SARA EDITH RIFFARACHI
BERNAL soBRE oposrcróN AL REGTsTRo DE LA MARCA
.HAVANALENCERIAS" CLA§E 3 5.--.--.----

corresponde confirmar el Dictamen n." 30/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
ALPARGATAS S.A. contra SARA EDITH zuFEARACHI BERNAL sobre oposición
al registro de marca "HAVANALENCERIAS" clase 35, Expedienre no 24236L7
solicitada por SARA EDITH RIFFARACHI BERNAL

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de

"HAVANALENCERIAS" clase 35, Expedienre no

EDITH RIFEARACHI BERNAL

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

registro la marca

por SARA

Direc

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR FLOYD S.A. CONTRA LTN VENTURES E.A.S. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *ATW ASI.'NCIÓN TECH WEEK Y
ETTQUETf CTJISE 41.----------

Asunción, 13 fviAR 2020

YISTO:

El expediente caratulado: FLOYD S.A. contra LAN VENTURES E.A.S. sobre

oposición al registro de marca "AIW ASLINCION TECH §7EEK Y ETIQUETIt'' clase 41,

yr---"---

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AT'W

ASLINCION TECH WEEK Y ETIQUETIf', solicitada perela.clase 341 en base a la marca AFW
ASTINCION EASHION §7EEK en la clase 41 respectivamente, 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 denffo de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de [a 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 Artlculo l5o.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su dnrlar el derecho al uso

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

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative reaJizer 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

merca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre le denominación solicitada "AIW ASLINCIÓN
TECH 'WEEK" 

se observe a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposición AFII ASLINCION FASHION WEEK se percibe que enrre las mismas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por le parte contraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LA CUAL §E DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ECCTÓN
DEDUCIDA POR FLOYD S.A. CONTRA LIIN VENTURES E.A.S. SOBRE
OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'AT\tr'ESUNCTÓN TECH WEEK Y
ETTQUETf CLIISE 41.----------

Q'e, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldla no solo ororga

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

solicitada para su registro.---

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

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

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

Que, en consecuencia, y conforme a lo preüsto 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 tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halle incursa en

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establec e: "No podrá
registrarse corno rnarcas los signos qae constitillan ana reproduccirin imitacitín, traducción,

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

conocido en el sector Pertinente del públtco, qae ?ertenece a iln tercero, caalesqur.era que sean los

prodactos o serricios a los que se aplique el signo, cuando sa uso 7 registrofuesen susceptibles de causar

confusidn o un iesgo de asociacitin con ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".--

expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esra

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

n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR FLOYD S.A. CONTRA LITN VENTURES E.A.S. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\ MARCA'AT\F ASUNCIÓN TECH WEEK Y
ETIqUETA" CII\SE 41.- - - - - - - - - -

corresponde confirmar el Dictamen n." 35/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FLOYD
S.A. contra LAN VENTURES E.A.S. sobre oposición al registro de marca "AIW
ASLINCION TECH WEEK Y ETIqUETI{' clase 41, Expedienre no 2469505 solicitada
por LAN VENTURES E.A.S..----

Ardculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AIW ASLTNCION
TECH WEEK Y EXqUETI{' clase 41, Expediente por LAN
VENTURES E.A.S..--.-

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

SUAREZ

Director

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORIII CAROLINA CORPORATION)
CONTRA RAMÓN FRANCO CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
IIL MARCA'MONCHI y ETIQUETT CIIISE 3O.-----__

Asunción, i 3 l"f,{R 2026

VISTO:

El expediente caratulado : PEPSIC O, INC. (NORTH CAROLINA C ORPORAIION)
contra RAMÓN FRANCO CARDOZO sobre oposición al registro de marca "MONCHI y
ETIQUETA" clase 30, yt---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MONCHI Y
ETIQUETIf', solicitada para la clase 30, en base a la marca MLTNCHOS en la clese 29

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

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

t Artlculo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su titular el derecho el uso
y a eiercer 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 indirecumente e confusión o asociación entre los productos o servicios

figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

que pueda

sea la clase en
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poR Ilt cuAL sE DECLITRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR A LA eccróN
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTII CAROLINA CORPORATION)
coNTRA neuóN FRANCo cARDozo soBRr oposrcróN AL REGrsrRo DE
r-A MARCA'MONCHI y ETIQLJETT CLASE 3O.------*

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa 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 "MONCHI" se

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

oposición MLTNCHOS, se percibe que entre las mismas existen elemenros que las hacen

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

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

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

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

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

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

el Art. 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 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 le normativa

Píg¡na.Z de 4
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POR LA CUAL SE DECII\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTTI CAROLINA CORPORATION)
CONTRA RAMÓN FRANCO CARDOZO SoBRE opoSICIÓN AL REGIsTRo DE
LII MARCA *MONCHI y ETIQUETA" CIIISE 1O.-_____

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

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

solicitada para su registro.----

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

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

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

interés en sustenrar la oposición

Que, en t¿l contexto queda comprobado que la solicitud presentada se hall¿ incursa en

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marc¿s que establece:"No podrá
registrarse corno trTarcas los signos qae constituyan una reproducción imitación, traduccidn,

transliteracitín o transcnpción total o Parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notonarnente

conocido en el sector Peltinente del público, qae pertenece a iln tercero, cualesquiera que sean los

prodactos o senticios a los que se aplique el signo, cuando sa uso y registrofuesen silsceptibles de cailsAr

cortfusidn o un iesgo de asociacirin con ese tercero, o signif.que un aprouechamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido 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
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POR LII CUAL SE DECLI\RA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTII CAROLINA CORPORATION)
coNTRA ne¡,róN FRANCo cARDozo soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE
LA MARCA'MONCHI y ETIQLIETA' CLASE 3O.------*

corresponde revocar el Dictamen n.' 34/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

LA DTRECToRA o, ^r,ffi#fr*.*os Lrrrcrosos
RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA coRPoRArIoN) contra RAMóN
FRANCO CARDOZO sobre oposición al registro de marca "MONCHI Y
ETIQUET?f' clase 30, Expediente n" 2497401 solicitada por RAMON FRANCO
CARDOZO

Artfculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de NCHI Y
ETIQUETIf' clase 30, Expediente n" 2497401 FRANCO
CARDOZO

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula.

SUAREZ

Marcarios Litigiosos

RAMÓ

AL'

Página 4 de 4

Directora



,# \ GOBIERNOnn. DrRlccroNN¡rcroNÁr

\J penAGUÁY i'-'fJl?l','&T

ResoluciónD.A-M.1".'-&-L0 1 E I
POR LI\ CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A
DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA BIOTENG

LA ACCIÓN
S.A. SOBRE

OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA'IBUTENG'CII\SE 35.

Asunción,
1 3 l,iÁfi 2|126

VI§TO:

El expeüente caratulado: PHARMANEST S.A. contra BIOTENG S.A. sobre oposición

al registro de marca "IBUTENG" clase 35,yi----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "IBUTENG",
solicitada para la clase 35, en base a la marca IBLINEST en la clase 05 respectivamenre, por lo que

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo exprese el Art. 1 de la Ley n" L.294/98,las 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, üchas

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

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

tegistro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su dder el derecho ¿l 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 indirecamente a confirsión o asociación entre los productos o servicios

figuren, siempre que tengan releción entre ellos.

que pueda

sea la clase en

Página I de 4
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR
DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA BIOTENG
oposrcróN AL REcIsrRo DE rlr MARCA.IBUTENG. cll\sE 35.

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

corresponde e esta instancia administrativa 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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

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

oposición IBLINEST, se percibe que entre las mismas exisren elemenros que las hacen

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

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

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

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

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

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

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

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

oposición. Esto refuerza la legitimided del derecho invocado por la parre oponente y evidencia

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

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

procesd.--

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

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

A LA ACCIÓN
S.A. SOBRE

Págine2de4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR PHARMANEST §.A. CONTRA BIOTENG S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *IBUTENG'CII\SE 35.-----...--

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artlculo 2delel,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 [a oposición

Que, en tel 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 constita)an ana reproducción intitacitin, traduccitín,

transliteracitín o transcriPcidn total o Parcial de signos distintiao idénticos o similar, notoiamente
conocido en el sector pertinente del público, que pertenece A un tercero, cualesquiera que sean los

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

confusión o un iesgo de asociacilin con ese tercero, o signtfque un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".---

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

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

estipuladas en la Ley n' 1.2)4/98 y no reúne los requisitos pera su registro, por 1o que

corresponde confirmar el Dictamen n." 5L/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición corresponder así en derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:

Pá.9¡n0.3 de4
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Resolución D.AM.L n. o \'

POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTT Y §E HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA BIOTENG S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL RIGISTRO DE LA MARCA'IBUTENG'CLI\SE 35.-.-----.--

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
PHARMANEST S.A. contra BIOTENG S.A. sobre oposición al registro de marca
"IBUTENG" clase 35, Expedienre n" 2|6o422solicitada por BIOTENG S.A.

Artlculo 2.- RECIIAZAR [¿ solicirud de registro de la ttl
clase J),

Expediente n" 2L60422 solicitada por BIOTENG S.A.---;

Artlculo 3.- NOTnfqtfESE por cédula. -

Marcarios Litigiosos

ALv,
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DACAR QUIMICA DO BRA§IL §/A CONTRA
RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY SOBRE OPOSICIÓN AL REGIsTRo DE LA
MARCA DAKAR, CTIISE 3'.---.------

Asunción, ?$li{,AR ?C?-6

VISTO:

El expeüente caratulado: DACAR QUIMICA DO BRASIL S/A conrra RODRIGO
ESTIGARRIBIA AMIDEY sobre oposición al registro de la marca DAKAR clase 35, f:-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DAKAR,
solicitada para la clase 35, en base a la marca DACAR en la clase 02, por lo que corresponde a esta

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyr 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 denffo de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siempre por el interés general.

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

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

limitaciones a la hore de considerar la viebilidad del registro marcario se encuenffen para

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

.- El registro de un¿ marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su drular el derecho al uso

§-. y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las ecciones y medidas que correspondan
sus derechos. fuimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
inducir directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengen relación entre ellos.

Página I de 4
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POR III CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DACAR QUIMICA DO BRASIL S/A CONTRA
RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRo DE LA
MARCA DAKAR, CLASE 3'

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

corresponde a esta instancia administrativa reelizar el análisis de Ia solicirud en rámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denuo de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, entre las marcas en pugna: DAKAR (solicitada) vs. DACAR (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 inteqpretación 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 cleray
efectiva tanto a nivel auütivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

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

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

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

Que, al ree)izar el estuüo sobre la posible coexistencia entre la potencial merca con la
marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser andizadas 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

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

al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marce, es

una diferencia sustancial. La marca registrada DACAR en la clase 02 protege

como: "pinturas, bamices, lacas, conseraantes contra la berntmbre y el deterioro de
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POR III CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECCTÓU DEDUCIDA POR DACAR qUIMICA DO BRASIL S/A CONTRA
RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY soBR.E oposlclÓN AL REGIsTRo DE IIT
MARCA DAKAR" CIIISE 35.----------

la madera, colorantes, tintes, tintas de imprenta/marcado, y rnetales en bojas o poluo para pintores I
decoradores". Por otro ladq la merce solicitada "DAKAR" en la clase 35 protege servicios:
"Cornercialización tabaco, cigarrillw, uapeadores, encendedores, f.hros para tabaco, bojas para
tabaco, productos de tabaco, máquinas para prlcesar tabAco". La üferencia de los sectores v la

pueden coeústir paclficamente sin generar confusión enre los consumidores.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas DAKAR solicirada en la

clase 35, y DACAR, registrada en la clase 02, debido especialmente a la difetrnte
naturaleza de los prudtctos I setricios prutegidos por las misruas. La m¿rc¿ solicitada
cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria,

por ende no se encuentran suficientes argumentos jurldicos que pueden evenrualmente justificar
su rechazo.-

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

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

artículo 2" delal-ey de marcas ns 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;
le fuerze distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin

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

necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR DACAR QI.JIMICA DO BRASIL S/A CONTRA
RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY SoBRE opos¡clÓN AL REGISTRo DE III
MARCA DAKAR, CLASE 35...--.-..-.

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 74/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.

Por tento,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
DACAR QUIMICA DO BRASIL S/A contTa RODzuGO ESTIGARRIBIA AMIDEY
sobre oposición al registro de la marca DAKAR clase 35, Expediente n" 25035L5
solicitada por RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY.--------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de de registro de la
merca DAKAR clase 35, Expediente no 25O3SL5 RODRIGO
ESTIGARRIBIA AMID 8Y........ -....... -

Ardculo 3.- NOTIFfQLJESE por cédula. --

SUAREZ

tos Marcerios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NICOUTS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANOMMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA NGHIA NIPPERS
CORPORAIION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA *NGHIA Y
ETTQT,JETf CrltsE o8.-- -- -- -- - -

Asuncir')n' io [,i,{R lol$
YISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ oDDoNE SSCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIEMO o NGo SAECA conrra NGHIA
NIPPERS CORPORATION sobre oposición al registro de marca "NGHIA Y ETIQUETII'
clase 08, y;--------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NGHIA Y
ETIQUETA', solicitada pxala clase 08, en base a la marca NGO en la clase 09 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 esra dependencia administrativa, al

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

El regisro 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 ecciones y medidas que correspondan

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

POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NICOLTS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANOMMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA NGHIA NIPPERS
CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *NGHIA Y
ETIQUETf CLI\SE O8.-- -- -- -- - -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n' 1.294/98,las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se 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 esta instancia administrative reelizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denmo de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición
NGO, 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 fierzedistinriva,
novedad, especialidad y originalidad requisitos indispensables para el registro de una merc . ------

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

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

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

y forma, el solicitante no desvirtuó los argumenros planteados en Ia
la legitimidad del derecho invocado por la pene oponente y evidencia

en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad
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POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NICOIIT§ GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERIO O NGO SAECA CONTRA NGHIA NIPPERS
CORPORAIION SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE IIT MARCA *NGHIA Y
ETIQUETf CrlrsE 08.--,------,

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

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebelüa no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refaerzala falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.---

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

asociación/confrxión 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 artfculo 2 delel,ey n' L.294/98 De Marcas.-

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

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

interés en sustenrar la oposición

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

la prohibiciones establecides en el An. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"No podrá
registrarse corno rnarclts los signos qae constitalan ilna reproduccidn irnítacirin, traduccitin,

transliteración o transcripción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoiarnente
conocido en el sector peftinente del públho, qae pertenece A ,tn tercero, cualesqaiera que sean los

prodactos o sen¡icios a los que se apliqae el signo, cuando su uso y registrofuesen sasceptibles d.e causar

¡Aa.<<n nago de asociacidn cnn ese tercero, o signtf.que an a?roüechamiento de la notoriedad

de sa fuerza distintiua, cualquiera sea la rnanerA o medio por el cual se

el signo".*-
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A II\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR NICOU§ GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANOMMA
EMI§ORA DE CAPIThL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA NGHIA NIPPERS
CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'NGHIA Y
ETIQUETA" CIIISE o8.---------------

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

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

estipuladas en la Ley n' 1.294/98 y no reúne los requisitos pare su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n." 7l/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

RESUELYE:

Artlculo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
NICOT/.S GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERIO O NGO SAECA contra NGHIA NIPPERS CORPORATION
sobre oposición al registro de marca "NGHIA Y ETIQUETIt'' clase 08, Expeüente n"
250L435 solicitada por NGHIA NIPPERS CORPORATION.----------

Artlculo 2.- RECHAZIR la solicirud de registro de "NGHIA Y
ETIqUETIf' clase 08, Expediente n" 2501435 NIPPERS
CORPORATION -..-..--
Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

Directora

Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO,IMPORTACAO
E EXPORIACAO DE ARIIGOS ESPORITVOS TIDA. CONTRA MÓrrlrCA FLEITAs
SOBRX OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA MOMAR - HOGAR & MAS
(ESLOGAN) y ETrquETA, cll\sE 35.-----------

Asunción, 16 [fAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO,IMpoRTACAo
E EXPORTACAO DE ARIIGOS ESPORTWOS LTDA. conrre MóNICA FLEITAS sobre

oposición al registro de la merca MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) y EXQUETA
clase 35, y.---*----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MOMAR -

HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y EXQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca

MORMAII en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas 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,

velando siempre por el inrerés general.

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

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

tArtlculo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esre le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

. inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Página I de 5



GOBItRNOon I

PARAGUAY I

p¡n:ccróN ¡iAcroNAt.
I)[ ?ROPILDAI)
INT§I,ECTI.;AI,
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POR UT CUAL SE DECLI\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO,IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE ARilGOS ESPORIWOS TTDA. CONTRA MÓMCA FLEITAS
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOMAR - HOGAR & MAS
(ESLOGAN) y ETrQr.rETA, CLASE 35.__-*-

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

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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna: MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) y
ETIQUETA (solicitada) vs. MORMAII (oponente), en conjunto y sucesivamenre, es de

relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonédcas y conceptuales, lo que es esencial

para evitar malentenüdos en la inte¡pretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar

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

relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como
conceptual, estas üferencias 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 significativa como peri- inducir une confusión en el público
consumidor

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

Págrna?de5
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POR LA CUAL SE DECLITRA IMPROCEDENTE Y NO §E HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO,IMPORTACAO
E EXPORIACAO DE ARflGOS ESPORITvOS TIDA. CONTRA MÓNICA FLEITAS
SOBR.E OPOSICIÓN AL REGI§TRO
(ESLOGAN) Y ETIQT.JETA, Crl\SE 35

DE LI\ MARCA MOMAR - HOGAR & MAS

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 enue

üchas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existenre enffe las mismas.

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

existe una diferencia sustancial. La marca registrada MORMAII en la clase 35 protege servicios

tales como: "seroicios de publicidad, gatitín de negocios comerciales, adrninistracitin comercial,

trabajos de ofcina". Por orro lado, la marca soliciteda "MOMAR - HOGAR & MAS
(ESLOGAN)" en la clase 35 protege servicios: "Cornercializacidn de sentilletas, serailleteros,

uelas, manteles, indiuidaales, cantinero.s". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los

pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.-

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas MOMAR - HOGAR &
MAS (ESLOGAN) solicitada en la clase 35, y MORMAII, registrada en la clase 35, debido
especialmente a la difercnte naturaleza de los seroicios prutegidos por las mismas. La

marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra

legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes ergumentos jurídicos que pueden

eventualmente justificar su rechazo.-

es importante señalar que la marca solicirada MOMAR - HOGAR & MAS

con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia

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

aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su
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Resolución D.A.M.L n.' 000192
POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A I.IT
ACCIÓN DEDUCIDA POR MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO,IMPORIACAO
E EXPORIACAO DE ARTIGOS ESPORTWOS rIDA. CONTRA MÓNICA FLEITAS
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOMAR - HOGAR & MAS
(ESLOGAN) y ETrQr,rETA, Crl\sE 35.-----

diferenciación respecto e l¿ m¿rca oponente. Por lo tento, la demand¿ resulta improcedente,

dado que no exisre confusión gráficao visuel que justifique la oposició n.--------------

Moh,,Iar
lt$(i,\tt tr., ll^{s

SOLICITADA

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

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

artículo 2' delel-ey de marcas ng L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

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

W
OPONENTE

de una marca.

Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir paclficamente sin

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

necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene
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POR III CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A II\
ECCTÓN DEDUCIDA POR MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO,IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPoRITvoS rIDA. CoNTRA uÓnlce FLEITAS
SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA MOMAR - HOGAR & MAS
(ESLOGAN) Y ETTQLJETA, CLASE 35

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n' 2t/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ARIIGOS ESPORTWOS LTDA. conrra MÓNICA FLEITAS sobre oposición al
registro de la marca MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) y EXQUETA clase 35,
Expediente n" 2436710 solicitada por MONICA FLEITAS

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la de la
marce MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y te
n" 24367L0 solicitada por MONICA FLEITAS-------

Artlculo 3.- NOTIFfQT ESE por cédula. --

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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RECONSTITUCION DEL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARC A 7 DAZE,, ACTA N" 1952742, CLASE 34, PRESENTADA POR 7 D
HOLDINGS, LLC.------

Asunción, 16 de marzo de2026.

VISTO: el estado actual de estos autos, y -----------

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actua¡io y comprobado el extravió del expediente, la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en cumplimiento a lo dispuestó en el Art.
l2l del C.P.C, dispuso la intimación a las partes por el plazo de 05 días a que presente
las copias de los escritos, documentos y diligencias que encontra¡en 

"r, 
.r, pod"r. --------

Que, el Art. 136, de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma
supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal. Que, por aplicación
supletoria, cabe traer a colación que el Art.l2O, del Código Procesal Civil esiablece el
procedimiento para la reconstifución de un expediente extraviado y Íeza:
"Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la
que se efectuará de Ia siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la
providencia que disponga Ia reconstitucién, b) que el juez intimará a las partes
para dentro del plazo de cinco días presente copias de los escritos, documentos y
diligencias que se encontraren en su poder, c) el juez podrá disponer, sin
sustanciación ni recurso algunos, Ias medidas que considere necesarias.', Que, en
fecha se ha realizado todas las diligencias previstas en la norrna citada precedentemente
por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de
la marca 7 DAZE, ACTA N' 1952742, CLASE 34, PRESENTADA poR 7 n
HOLDINGS, LLC.---

POR TAI\TO, LA ENCARGADA DE DESPACHO DE ASUNTOS
MARCARIOS LITIGIOSOS

Art. 1o.-

RESUELVE:

TENER POR RECONSTITUIDO, el expediente de solicitud de
registro de la marca 7 DAZF-, ACTA N' lgSZ742, CLASE 34,
PRESENTADA PoR 7 D HOLDINGS, LLC y la oposición planteada
por TABACALERA HERNANDARIAS S.A.--------

DAR CONTINUIDAD, a los trámites procesales en el punto en el que
se ha intemrmpido.-------

tl

!



Art.3o.- NOTIFIQUESE.-----

Litigiosos
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POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A II\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALEX S.A. CONTRA SIMCOR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA OSTAR TE CI.JIDAMOS (§LOGAN)" CLII.§E O3.-_*-_-

Asunción, 1 6 I,íAR 2026

YISTO:

El expediente caratulado: ALEX S.A. contra SIMCOR S.R.L. sobre oposición al registro

de marca "STAR TE CUIDAMOS (SLOGAN)" clase O3,yr-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "STAR TE
CUIDAMOS (SLOGAN)", solicitade. pere la clase 08, en base a la marca STAR SALE BIEN
(SLOGAN) en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si

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

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

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

Que, td como lo exPresa el A¡t. 1 de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

I Artículo 15'.- EI registro de una marca hecho de acuerdo con est¿ le¡ concede e su tinrl¿r el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisüccionales 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 asocieción entre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan rel¿ción entre ellos.
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POR LII CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ECCIÓN
DEDUCIDA POR ALEX S.A. CONTRA SIMCOR S.R.L. SOBRE OPOSTCIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA'STAR TE CUIDAMOS (SLOGAN)'CLASE O3,_*-__-

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

corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las resrricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

Quq realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "STAR TE
CUIDAMOS" se obserya a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposición STAR SALE BIEN se percibe que enrre las mismas exisren elementos

que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonérico, 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 fuerzedistinriva,

novedad, especididad y originalidad, requisitos indispensables para el regisrro de una merce. ------

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

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

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

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

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

de los hechos alegados por la perte contraria, td como lo dispone la normativa

procesal.--

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

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

¿icalios
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POR IIT CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALEX §.A. CONTRA SIMCOR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA'STAR TE CUIDAMOS (SLOGAN)'CLASE O3.___--_

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibidva de regisrro estipulada en el inciso "i"
del anículo 2 delaley n' 1.294/98 De Marcas.-

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

interés en sustentar la oposición

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

la prohibiciones establecidas en el A¡t. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá
regtstrarse cornl rnArcAs los signos que constitalan unt reprodaccidn imitación, traduccitin,

transliteracitín o transcripcitin total o Parcial de signos distintiuo idénticos o sirnilar notoriamente

conocido en el sector Pertinente del público, qae pertenece a il.n tercerl, caalesquiera que sean los

productos o sensicios a los qae se aplique el signo, cuando su uso 1 regutrofuesen susceptibles de causar

confusión o un iesgo de asociacilín con ese tercero, o signtf.que un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".----

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n." 52/26, de la Jefatura de la Primera Sda y hacer lugar a la

por corresponder así en derecho.-

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 ALEX S.A. CONTRA §IMCOR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE III MARCA'ST?IR TE CI.JIDAMOS (SLOGAN)'CLIISE O3.-*_-*_

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ALEX
s.A. contra SIMCOR s.R.L. sobre oposición al regiscro de marca "STAR TE
cuIDAMos (sLoGAN)" clase 03, Expedienre no 2435243 solicitada por sIMCoR

Artlculo 2.- RECHAZAR le solicitud de registro de
CUIDAMOS (SLOGAN)" clase 03, Expediente no

Artfculo 3.- NOTIFÍQTIESE por cédula.

Marcarios Litigiosos

"STAR TE
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POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR OSCAR LEOZ CONTRA EUNICE ELIZET BOESING HIONTAN
soBRE OPOSICTÓN AL REGTSTRO DE rlt MARCA.NTCE SPORT y ETTqLJETA-
cIl§E 25.-*---

Asunción, 16 ¡4.¡1R 1026

VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR

HIONTAN sobre oposición al registro de

LEOZ contra ELINICE ELIZET BOESING

marca "NICE SPORT Y ETIQUETIt'' clase 25,

CON§IDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca 'NICE
SPORT Y ETIQUETIf', solicitade pare la clase 25, en base a la marca NICE en la clase 25

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

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 A¡t. 1 de la Ley n" 1.294/98,las marcas son signos que sirven

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

t Artículo 15".- El registro de una marc¿ hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡Iar 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 directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTT Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR OSCAR LEOZ CONTRA EUMCE ELIZE.Í BOESING HIONTAN
SOBRE OPOSICIÓN AL RDGISTRO DE IIT MARCA'NICE SPORI Y ETIQI.JETf

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicit¿da "NICE SPORI Y
ETIQUETA' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposición NICE 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 fuerze.distintiva,

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

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

plazo legd esdpulado, lo que derivó en la decleración de su rebeldla, conforme a lo esteblecido en

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

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

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

alegados por le parte contraria, td como lo dispone la normetiva
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POR LIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR OSCAR LEOZ CONTRA EI.JNICE ELIZT'T BOESING HIONTAN
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'NICE SPORT Y ETIqI.'ETf
CLASE 2

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

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

solicitada para su registro.---

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibidva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 dela,Ley n' I.294/95 De Marcas.-

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

resolver el presente expediente con base en los 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 Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"No podrá
registrarse corno rnarcas los signos qile constita)tan ana reproducción imitaci(ín, traducción,

transliteración o transcripción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoiamente
conocido en el sector pertinente del pübllco, qae pertenece a ,tn tercerl, caalesqaiera que sean los

productos o senticios a los que se aplique el signo, cuando su aso y registrofuaen sasceptíbles de caasar

confusidn o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signtfque un aprouecbamiento de la notorudad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiua, cualquiera sea la tnanera o medio por el cual se

hubiese becbo conocido el signo".--

¡xpresado y de conformidad al ordenamiento jurlüco marcario vigente, esra

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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POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR OSCAR LEOZ CONTRA EI.'NICE ELIZI.T BOE§ING HIONTAN
soBRE OpOSrCrÓN AL REGTSTRO DE rlt MARCA.NICE SpORf y ETTQT.JETf
crllsE 25.-----

corresponde revocar el Dictamen n." 75/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LII DIRECTORA DE A§I.'NTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la ección deducida por
OSCAR LEOZ contra ELINICE ELIZET BOESING HIONTAN sobre oposición al
registro de marca "NICE SPORT Y ETIQUETIf' clase 25, Expeüenre no 24G9390
solicitada por EUNICEELIZET BOESING HIONTAN

Artlculo 2.- RXCHAZIR la solicitud de registro de la :CE SPORT Y
ETIQUETIf' clase 25, Expediente n" 24G9390 CE ELTZET
BOESING HIONTAN

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

SUAREZ

Di
Asuntos Mercarios Litigiosos
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POR III, CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A III
ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ. S.A. CALIDAD ANTT TODO CONTRA
CAROLINA GROI§ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA OLITlry,

cl,ll.sE 30.----------

Asunción, 17 |i|AR 2020

VISTO:

El expeüente caratulado: AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO conrra CAROLINA
GROIS sobre oposición al registro de la marca, LITA, clase 30, f:-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LITA solicirada

para la clase 30, en base a la marca ANITA en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección

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

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

momento de anilize¡ 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 no 1.294/98,las marcas son signos que sirven

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

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del regisrro marcario se encuenrren pera

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

:1- El registro de una marca hecho de ¿cuerdo con esta Ie¡ concede a su tirular el derecho al uso
isma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales les 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 enre los productos o servicios

en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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POR IIT CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECCTÓU DEDUCIDA POR AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA
CAROLINA GROIS SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'LITIr,
crltsE 30.-----------

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

corresponde a esta instancia administrativa rcilizau. el análisis de la solicitud en trámite 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en conffoversia podemos

notar que la marc¿ solicitada LITA y la marca oponente ANITA gramaticalmente al primer golpe

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

entre las mismas.-----

Que, entre las marcas en pugna: LITA (solicitada)vs. ANITA (oponente), en conjunto y
sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonétices y concepruales,

lo que es esencial para evitar malentenüdos en la inre¡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 cleray efectiva tanto a

nivel auütivo como conceptual, estas üferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente

üstinguibles y podrán coexisrir pacíficamente en el mercado.--

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfrca o auditivamenre, tal 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 y no por sus elementos aislados

existe una cierta similirud entre las marcas, en términos

un nivel que pueda generar confi¡sión en el público

se observa que
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA
CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA OLITAO,

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

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

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

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

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

cierto que ese hecho no ouede inducir al consumidor a error o confusión,y en ningún momento
podrán ecarrear inconvenientes al público interesado puesro que ranto l¿ solicitud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar le fuerze diferenciadora de modo
suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la merca registrada.-

Que, al profundizar en las diferencias entre LITA (solicirada) vs. ANITA (oponenre), se

aprecia que las mismas son notables tanto desde el punro de vista gráfico como audirivo. La

elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas

son suficientes Para evitar cudquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general

claramente diferenciada

Que, Jorge Otamendi señala que: "La confusión de marcas debe analizarse enfunción del

qae la denorninacitin produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
sin detenerse en elementos aislados, la qae los prefios o sufios cornu.nes lt

en Princi?iz, safrcientes para generar confusitin. El consumidor tiene la
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capacidad de disciminar enffe signos qae, aun cornpartiendo una raíz común, presentan suf.cientes

diferencias gnif.cas, fonétkas o conceptilales. Bta capacidad es especialrnente releuante en la clase

05, donde el aso de prefios genéicos o desciptiuos es cotnún en prodilctos farmacéaticos. y por lo
tanto, no debe limitarse el registro de nueuas rnarcas por la mera coincidencia de estos elernentos." ---

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas LITA vs. ANITA no

Presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no represenre ningún
inconveniente legal.---

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

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

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

artículo 2' dela Ley de marces ns 1.294/98, / clue reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir paclficamente 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" L8L/25 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

DECIIIRAR improcedenre y no hacer lugar a la acción deducida por
,AD ANTE TODO conrra CAROLINA GROIS sobre oposición al

PáE¡na4de5
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ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA
CAROLINA GROI§ SOBR.E OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA'LITAO,
clltsE 30.----------

registro de la marc¿ LITA, clase 30, Expediente n" 2435218 solicitade por CAROLINA
GROIS.-----

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de rámites de la de registro de la
marca LITA, clase 30, Expediente no Z43S2lg CAROLINA

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

SUAREZ
Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA
CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA 'LITA',
CLASE 43.-*---

Asunción, 1 
.i liÁl 2ü16

VISTO:

El expediente caratulado: AJ. S.A. CALIDAD ANTE TODO contra CAROLINA
GROIS sobre oposición al registro de la marca, LITA, clase 43,f:-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LITA solicitada

p*ale clu,e 43, en base a la marca ANITA en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección
determinar si las marcas son o no confundibles.--------------

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 regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

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

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

I Artlculo 15o.- El regisro de una marca hecho de acuerdo con esre le¡ concede a su tiular el derecho al uso
exclusivo de a y a eiercer 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
directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengen relación entre ellos.

contra

Página I de 5
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CLASE 43.------

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

merca previstas en la Ley de Marcas.-

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

notar que la marca solicitada LITA y la marca oponente ANITA gramaticalmente al primer golpe

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

entre las mismas.-----

Que, entre las marcas en pugna: LITA (solicitada)vs. ANITA (oponente), en conjunto y
sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales,

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

denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de

cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación cleray efectiva tanto e

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

distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.--

Q,e, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, ral como enseña la

doctrina y la jurisprudencia marcaria d.realizer el anfisis de marcas para dererminar una eventual

posibilidad de confusión entre ambas debe escarse a la representación de las mismas en su

conjunto y no por sus elementos aislados

se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos

ilitud no alcenza un nivel que pueda generer confusión en el público

PágSna2de5
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cIlIsE 43.----*

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

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

Posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunro vemos que en su conjunto
dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exisra una confusión enre
dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existenre entre las mismas.

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas leras en común. también es

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión. y en ningún momenro

podrán ecerreeÍ inconvenientes al público interesado puesto que ranro la solicitud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acenrr.rar le fuerze diferenciadora de modo
suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.--

Que, al profundizar en las diferencias entre LITA (solicitada) vs. ANITA (oponente), se

aprecia que las mismas son notables tanto desde el punro de vista gráfico como auütivo. La

elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas

son suficientes Para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general

claramente diferenciada

Que, Jorge Otamendi señala que: " La confusidn de rnarcas debe analizarse en funcitín del
'ral que la denominación produce en el consumidor medio. B crucial considerar la

signos, sin detenerse en elementos aislados, )a qae los prefios o safios cornanes a

son' en principio, suf.cientes ?ara generar confusitín. El consumidor tiene la

Página 3 de 5
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clltsE 43.-----

capacidad de discriminar entre signos qae, aan compartiendo ana raíz común, presentan suf.cientes

diferencias gruifcas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente releuante en la clase

05, donde el uso de pref.jos genéicos o desciptiuos es común en prodructos farmacéuticos. y por lo
tantz, no debe limitarse el registro de nueuas rnarcil por la mera coincidencia de estos elencentos." ---

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas LITA vs. ANITA no

Presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexisrencia no representa ningún
inconveniente legal.---

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

üstinguible 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 7.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la 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" 182/25 emitido por la

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

derecho.---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI.JNTO§ MARCARIOS LITIGIOSO§

RE§UELVE:

1.- DECLIIRAR improcedenre y no hacer lugar a la acción deducida por
CALIDAD ANTE TODO contra CAROLINA GROIS sobre oposición alAJ. s.A

Pág¡na.Ade 5
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clltsE 43

registro de la marca LITA, clese43, Expedienre n" 2435222solicitada por CAROLINA

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución
marca LITA, clase 43, Expediente no

GR

Ardculo 3.- NOTIFÍQUESEporcédula. --

de trámites de la de registro de la

2435222 CAROLINA

SUAREZ

Marcarios Litigiosos
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POR TII CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOME CORP CONTRA JOINT STOCK
COMPANY BIOCAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
'PEMBRORTA y ETIQUETf CrltsE o5.----_

Asunción,
1 7 üAR 2026

VI§TO:

El expediente caranrlado: MERCK SHARP & DOME CORP contraJOINT STOCK
COMPANY BIOCAD sobre oposición al registro de marc¿ "PEMBRORIA Y ETIQUETIf'
clase 05, yi-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca PEMBRORIA
Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, sobre la base de la marca KEYTRUDA clase 05, por
lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundible s.--------------

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

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

el signo no se encuentre inmerso denro 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" L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

t Artlculo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esr¿ le¡ concede e su tinrlar el derecho al uso
misma y a eiercer 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 tengan relación enre ellos.

Página I de 5
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'PEMBRORIA y ETIQUETA" CLASE O5.----_

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative rcilizai- 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 efectuar el análisis comparativo entre la marca soliciteda PEMBRORIA y la
marca previamente registrada KEYTRUDA., corresponde señalar que, si bien desde un examen

gráfrco, fonético y visual las denomin¿ciones presentan diferencias evidenres, pues se trata de

vocablos distintos en su composición grifica y sonora, dicha circunstancia no resulta suficiente

para descartar el riesgo de confusión en el caso concreto que nos ocupa.----

Que, en efecto, resulta particularmente relevante considerer que ambas denominaciones

se encuentran vinculadas a productos farmacéuticos que contienen el mismo principio activo, el

pembrulira.tnab, utilizado en tratamientos oncológicos de alta especializeción. En esre contexto,

la denominación PEMBRORIA inco¡pora en su esrrucrure el elemento "PEMBRO",
comPonente directamente asociado al nombre del referido principio activo, lo que

inevitablemente genera una evocación inmediata del meücemento identificado en el mercado

bajo la marca KEYTRUDA

Que, en el ámbito de los productos farmacéuticos, especialmente aquellos destinados a

tratamientos complejos, el análisis de confundibilidad no puede limitarse únicamente a la
gráfrca. o fonética de las marcas, sino que debe contemplar también las

particulares del mercado, la naruraleza. de los productos y los elementos que

público a establecer asociaciones indebidas entre los mismos. En tal sentido, la

z'r*'-""\
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POR LA CUAL SE DECIITRA PROCEDENTT Y SE HACE LUGAR A I.II ACCIÓN
DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOME CORP CONTRA JOINT STOCK
COMPANY BIOCAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
'PEMBRORIA y ETIQUETT CLASE O5.*--_*

utilización de una denominación que reproduce o evoca de manera directa el nombre del

principio activo que caracteriza al producto previamente identificado por la marca KEYTRUDA
puede llevar al público, incluyendo profesionales de la salud, distribuidores o pacienres a suponer

que se trata de un meücamento equivalente, una veriante, una versión genérica autorizada o un
producto perteneciente a la misma línea terapéutica del titular de la marca preexisrente

Que, en materia de análisis de confundibilidad marcaria: resuka oporruno rraer a

colación lo señalado por el reconocido doctrinario Jorge Otamendi, quien sostiene en su obra

Derecho de Marcas gue el iesgo de confusün debe apreciarse teniendo en caenta la impresión de

conjunto que los signos producen en la mente del consamidor, así corno las circunstancias propias del

mercado en el cual los prodactos se cornercializan. En tal sentido, el autor erplica qae la confusidn no

se limita únicamente a la posibilidad de que el consurnidur tutne an producto por otrl, sino qae

también comprende el supuesto en el cual el público paeda creer que los prodactos prouienen de una

misma ernpresa o de empresas econdrnicamente oinculadas, confgurándose lo que la doctnna

denomina nago de asociacién.----------

Asimismo, Otamendi señala que, al momento de evaluar la coexistencia de signos

distintivos, debe considerarse no solo la comparación estricta entre las denominaciones, sino

también los elementos que puedan generar en el público una vinculación conceptud o funcional

entre los productos idendficados por las marcas, pues cualquier circunstancia que lleve al

consumidor e suPoner una relación empresarial entre los productos resulta contraria a la función
esencial de la marca como indicador de origen.----

consecuencia, admitir la coexistencia de ambos signos para distinguir productos

a inducir al público a error respecro del origen empresarid de los

razón por la cual corresponde concluir que la marc¿ solicitada no

\\"o -:.-.-:." .J'k-$
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reúne las condiciones necesarias para su registrabilidad, debiendo prevdecer el derecho marcario

previamente adquirido por la marca oponente.--

Que, por último, en aplicación de üchos criterios al caso analizado si bien las

denominaciones PEMBRORIA y KEYTRUDA no resulten similares en términos estricramenre

gráficos, fonéticos o visuales, la presencia del elemento "PEMBRO", estrechamente vinculado al

principio activo del medicamento identificado por la marca oponenre, genera una asociación

conceptual y funciond directa entre ambos productos, circunstancia que resulta suficiente para
configurar un riesgo de confusión entre los productos distinguidos, configurándose así un riesgo

de asociación en el mercado, incompadble con la función distintiva que las m¿rcas deben

cumplir---

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

Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en les 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." 268/25, de laJefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición
deducida por corresponder asl en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
& DOME CORP conrra JOINT STOCK COMPANY BIOCAD

al registro de marca "PEMBROzuA Y ETIQUETIf' clase 05,

30095 solicitada por JOINT STOCK COMPANY BIOCAD.--

Pá,g¡na 4 de 5
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Ardculo 2.- R-ECHAZIR la solicirud de registro

ETIQUETA' clase 05, Expediente no 243OOSS

COMPANYBIOCAD

Artlcuto 3.- NOTIFfQUESEpoT

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

ORIA Y
STOCK

Página 5 de 5



ffi $iiltHt!]iir irHfi ¿si$('NÁI

ResoluciónD.a.M.L".' ffi m m t § $
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A
DEDUCIDA POR LIIBORATORIOS RICHMOND S.á" CONTRA
FARMA s.A. soBRE oposlclÓN AL REGISTRo DE IIT MARCA

re ecclóN
PROSALI,JD
*REMIVIR'

cIlIsE o5.-----

Asunción,

YISTO:

1 7 II|AR 2026

El expeüente caratulado: LABORAIOzuOS zuCHMOND S.A. conrra PROSALUD
FARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "REMIVIR" clese O5,y;----*

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "REM[\rIR",
solicitada para la clase 05, en base a la marca SELMMIR en la clase 05 respectivamente, por lo

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

Que, en uso de las ¿tribuciones 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 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, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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.

tArtlculo l5'.- El registro de unamarc¿hecho de acuerdo con esraley, concede asutinrlarelderechoaluso
e 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 cualquier
inducir ürecta o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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poR rlr cuAL sE DECIIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR A Llt eccróN
DEDUCIDA POR IIIBORAIORIOS RICHMOND S.A. CONTRA PROSALUD
EARMA s.A. soBRr oposrcróN AL R-EGISTRo DE llr MARCA oREMrvIRo

CLASE 05.

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

corresponde a esta instancia administrativa. 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 Marcas.-

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

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

oposición SELMñTIR 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

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

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

Que, 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. 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 desyirtuó los argumenros planteados en la

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

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

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

procesal.--

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

de la oponente, sino que también refuerzela falta de aptitud de la marca
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Resolución D.A,M.L 
". '--0-0- 0 1 g I

PoR IIT CUAL SE DECIIIRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ecclÓN
DEDUCIDA POR LIIBORATORIO§ RICHMOND S.A CONTRA PROSALUD
FARMA s.a. soBRE oposrcróN AL REcrsTRo DE r-a MARCA *REMryrR,
CI.ITSE 05.

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 sustenter 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 Marcas que establece:"No podrá

registrarse cotnl rnarcas los signos qile cnnstitillan Í¿nA reprodacción irnrtación, tradaccidn,

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

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

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

confusúin o un iesgo de asociacitín con ese tercero, o signtf.que un aprouecbamiento de la notonedad

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

bubiese becbo conocido el signo".---

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

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

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

corresponde reyocar el Dictamen n.' 45/26, de la Jefatura de la Primera Sda y hacer lugar a la

por corresponder así en derecho.-----

Por tanto,
TORA DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS
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ResoluciónD.A.M.L".' 0 0 Ü t $ g
POR LA CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR LIIBORATORIOS RICHMOND S.A. CONTRA PROSALI.JD
FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'REMTVIRO
CIIISE O5.-*---

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
LABoRArozuos zucHMoND s.A. contra PROSALUD FARMA s.A. sobre

oposición al registro de marca "REMIVIR" clase 05, Expediente no 2l568LG solicitad¿
por PROSALUD FARMA S.A..------

Artlculo 2.- RECHAZ/IR la solicitud de registro de la " clase 05,

EARMAExpediente no 2156816 solicitada por
s.A.-----------

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -

SUAREZ

Página 4 de 4


