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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SD( CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERAIANDO
HORNI.JNG SACCARELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
woKo, CUISE 4r.-----

Asunción,
1 7 [qAR 2020

VISTO:

El expeüente caratulado: SIX CONTINENTS LIMITED conrra OSCAR
FERNANDO HORNLING SACCARELLO sobre oposición al registro de marca "'§VOKO"

clase 43, yi-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "'WOKO",
solicitada par:eln clase 43, en base al registro de la marca extranjera YOCO y VOCO & DISEñO
cl*se 43, 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 artelizar la oposición a la solicitud de registro de una marce, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de l¿s prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés generd.

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, üchas

' Artículo I5o.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esre le¡ concede a su tinlar el derecho al uso
la misma y a eiercer ante los órganos jurisdiccionales las ecciones 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 tengen relación entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran pere-

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al cotejar las marcas solicitada WOKO y VOCO y VOCO oponenre, se observa a

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

percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los

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

Tnarca por otra) como a la indirecta (considerar que arnbas tienen un mismo ongen de

produccidn).--

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

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

además debemos tener presente que las matras en ctestión tienen porfinalidad distinguir
los uinnos se¡tticios de la clase 43 (Restaurantes; Restaurantes de aatosenticio;
Restaurantes de comida ,"Pid" entte ottts),lo que nos da la pauta que la oposición sea

declarada procedenre.

Que, analizando las marcas en conflicto, resula evidente que entre le marca solicitada

merca oponente "VOCO y VOCO" encontramos similitudes, provocando que

escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace totalmente

si existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asocia ción.----------
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Que, del exatnen comparativo efectuado entre las denominaciones "WOKO" (solicitada)

y "VOCO y VOCO" (oponente), se advierte la existencia de una marcada semejanza en su

configuración estructural, composición gráfica y sonoridad general, circunstancia que resulta

relevante al momento de enelizar la eventual coexistencia prcífrcade ambos signos en el mercado.

En efecto, ambas denominaciones se encuentran conformadas por cuatro letras y dos sflabas,

presentando además una estructura muy similar en cuento a la disposición de consonanres y
vocales, lo que determina una apariencia grifrca, altamente semejante. Las marcas comparren

particularmente la terminación "OCO", elemento que posee una fuerte incidencia en la
percepción global del signo, ya que constituye la parte más extensa y destacada de ambas

denominaciones. Esta coincidencia estructural genera una impresión visual muy próxime entre

los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciación a simple vista por parte del público
consumidor

Que, finalmente, corresponde señalar que ninguno de los términos en cuestión posee un
significado propio o una carga semántica determinada dentro del lenguaje común, tratándose en

consecuencia de denominaciones de fantasía. Esta circunstancia impide que el público pueda

üferenciarlas a partir de un contenido conceptual especlfico, razón por la cual la apreciación de

los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto gráfico y fonético, ámbitos en los que

como se ha señalado la similitud resuka considerable

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

solicitada no reúne las conüciones básicas esencides que la ley requiere como la fuerzedistintiva,

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

las 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 causel prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artfculo 2 delel.ey n' L.294/9S De Marcas.-

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

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

registrarse corno rnlrcas los signos que constitultan ana reproducción imitacidn, traduccirin,

transliteracitín o transcriPción 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 regtarofueien susceptibles de causar

confusuín o an iesgo de asociación con ese tercero, o signif.que an aprouecharniento de la notoriedad

del signo o la dilacitin de su fuena distintiaa, cualquiera sea la tnanera o medio por el cual se

bubiese becbo conocido el signo".---

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.' 670/22, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

LA DIRECToRA,, o,.ffI#il*.*os LITIGIoSoS
RESUELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SIX
ENTS LIMITED contra OSCAR FERNANDO HORNLING

sobre oposición al registro de marca "'WOKO" clase 43, Expeüente n"
icitada por OSCAR FERNANDO H ORNTING SAC CARELLO - - - - - - - - - - -
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Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de la .O" clase 43,
Expeüente no 18104300 solicitada por OSCAR
SACCARELLO.

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.
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coMPANy S.A. ( C & C.S.A.) SOBRE OpOSrCrÓN AL REGTSTRO DE rlr MARCA
'vww. coNFoRrEC.coM.pr CLASE 38.----------

Asunción, iS[lAR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD

ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERIO O NGO SAECA CONITA CONSULIING
AND COMPANY S.A. (C & C.S.A.) sobre oposición al registro de marca

"WWW.CONFORIEC.COM.Pf chse 38, y;--------

CONSIDERANDO:

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

"WWW.CONFORIEC.COM.PY', solicitada para la clase 38, en base a la marca COMFORT

ZONE en la clase 12 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 marce, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

signo que

sea la

'r.\.:¡.'rs f,l¿r
;.};:4.'¡5 
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POR LI\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
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"w§r§r. coNFoRrEC.coM.pr CLASE 38.----------

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Qr., realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada

"WWW.CONFORIEC.COM.Pf se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente

confundible con la marca base de oposición COMFORT ZONE, 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 fuerzedistintiva,

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

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

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

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

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

rcfuerze la legitimidad del derecho invocado por Ia parre oponente y evidencia
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un desinterés del solicitante en proseguir con el rámite, permiriendo que se presuma la veracidad

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

procesal.--

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzalefaltede apritud de la marca

solicitada para su registro.---

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

asociación/confusión de marcas. La denominación soliciteda 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" I.294DS De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse czrno rnarcas los signos qile cznstitalan ilna reproduccíón imitación, traduccidn,

transliteracidn o transciPcidn total o Parcial de signos distintiuo idénticos o sirnilar, notoriamente

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

icios a los que se aPliqr¿e el signo, cuandl sa aso y registrofaesen suscEtibles de causar

nesgo de asociacidn con ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notonedad

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

el signo".---
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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" 1.2)4/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n." 67/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
NICOTAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE
CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULIING AND COMPANY
S.A. ( C & C.S.A.) sobre oposición al registro de marca
"WW-W.CONFORTEC.COM.PY' clase 38, Expediente n" 24L10985 solicitada por
CoNSULTTNG AND COMPANYS.A. ( C & C.S.A.).__

Artlculo 2.- RICHAZIIR la solicitud de

"WWW.CONFORIEC.COM.PP chse 38, Expedien

CoNSULTING AND COMPANYS.A. ( C & C.S

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

SUAREZ

Marcarios Litigiosos
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POR IIT CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO §E HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN
BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE oposICIÓN AL REGISTRo DE III
MARCA'MOTOK',S y ETIQUETtr, CLASE 35.*___

Asunción, 18[44R2026

VISTO:

El expediente caratulado: AUTECO MOBILITY S.A.S. contra JUAN BAUTISTA
GIMÉNEZ CABAILERO sobre oposición al regisrro de lamarca, MOTOK'S YETIqUETA,
clase 35, f:-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MOTOK'S Y
ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca MOTOMAX en la clase 35, por lo que

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

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

registro de una marca hecho de acuerdo con esm le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales les 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 confi¡sión o asociación enre los productos o servicios
en que figuren, siempre que rengen relación entre ellos.
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Que, en ese orden de ideas, y atenüendo a la defensa del interés del público consumidor,

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

notar que la marca solicitada MOTOK'S Y ETIQUETA y la marca oponente MOTOMAX
gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que
hacen una mercada üferencia entre las mismas.-----

Que, entre las marcas en pugna: MOTOK'S YETIQUETA (solicitada) vs. MOTOMAX
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevencia la comprensión precisa de las

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

interpretación 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 clarey 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, las diferencias son apreciables tanto gráfrca, o auditivamente, ral como enseña la

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

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

mos también mencionar la coexisrencia de las marcas MOTO: MOTO
n" 532.959, COYOTE MOTO REPUESTOS Registro n" 52G.G51,BERA

Págtna,2 de 6
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MOTO Registro n' 5L3.272 MOTO MANIA PIEZAS Registro n" 47O.0l2,todas coexistiendo
entre si, en la clase 35.------------

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

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

dichas mercas. Se puede percibir a simple vista la diferencia exisrenre entre las mismas.

Que, en efecto,

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión. y en ningún momento
podrán acarreer inconvenientes al público interesado puesro que ranro la solicitud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acenruar le fiterza diferenciadora de modo

suficiente como pera el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.--

Que, al profundizar en las diferencias entre MOTOK'S Y ETIQUETA (solicitada) vs.

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

gráfico como auütivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas

no a Partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonédcas

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

nte diferenc iada. - - - - - -

Otamendi señala que: "La confusidn de marcas debe analizarse enfuncitín del

qae la denominacitín produce en el consumtdor medio. h crucial considerar la
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MARCA "MOTOK',S y ETIQUETH" CII\SE 35.**_-

totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, la qae hs pref.jos o sufios cornanes a

uaias TnArcAs n0 son, en Principio, sufcientes para generar confusitín. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos qr4e, aan cornpartiendo una raíz común, presentan suficientes

diferencias gnifcas, fonéticas o conceptuales. Bta capacidad es especialrnente releuante en la clase

05, donde el uso de Preflos genéicos o descnptiuos es comrin en prodactls farmacéuticos. y por lo
tAnt\, no debe limitarse el registro de nueuas marcas por la m.era coincidencia de estos elementos." ---

Que, también cabe señalar que la merca solicitada MOTOKS cuenta, con una etiqueta

que Posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponenre. Así podemos

hacer énfasis al visualizar la tipogrefíau otros aspecros gráficos que hacen que la etiqueta sea

única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo r¿nro la demanda deviene

improceden te.------- -- - ---

Oponente

\
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MARCA'MOTOK',S y ETIQUETA" CLASE 35.--__

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas MOTOK'S Y
ETIQUETA vs. MOTOMAX no presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su

coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----

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

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

artlculo 2" de la' Ley de marcas ne L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
origindidad

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n' 533/24 emitido por la
jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
IJI DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RE§T.JELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a l¿ acción deducida por
oBILITY S.A.S. conrra JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO

al registro de la marca MOTOK'S Y ETIQUETA, clase 35, Expediente

por JUAN BAUTTSTh GIMENEZ CABALLERO.----------

00
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POR III CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTT Y NO SE HACE LUGAR A IIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN
BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE oPo§ICIÓN AL REGISTRo DE IIT
MARCA'MOTOK S y ETIQUETtr, CLI\SE 35.----

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de l¿ registro de la
marca MOTOK'S Y ETIQUETA, clase 35, Expedienre no 2 porJUAN
BAUTISTA GIMENEZ CABALLERO...-...

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

Pá,g¡na6 de 6



,É k COUERNOon. ¡:lnrc<:l(rNN¿tcroN,tr.

\S TanAGUAY iiii,'l?lT3;T

POR LIT CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE
oposICIóN AL REGISTRo DE Llt MARCA .LUxxoR HoMEs - AGENTE
INMOBTLIARIO y ETIQUETH' CLI\SE 36.--*---

Asunción, 1B|,|AR2020

YISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAI S.A. contra GLORIA ESTIGARRIBIA sobre

oposición al registro de marca "LUxxoR HOMES - AGENTE INMOBILIAzuO Y
ETIQUETA' clase 36, y.r--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones conffa la solicitud de registro de la marca "LUXXOR
HOMES - AGENTE INMOBILIAzuO Y ETIQUET?f', solicitada para la clase 36, en base a la

marca LUXOR en la clase 33 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección

determinar si las marcas son o no confundible s.--------------

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

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

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

clase en que figuren, siempre que tengan relación enre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran 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 reelizar el análisis de la solicirud en rámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LUXXOR HOMES
- AGENTE INMOBILIAzuO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente

confundible con la marca base de oposición LLIXOR, se percibe que enrre las mismas exisren

elementos

conceptual.

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

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 mercz. ------

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 heber ejercido su derecho

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

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

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

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza.la fala 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 esripulada en el inciso "i"
del artículo 2 delel,ey n' 1.294/95 De Marcas.-

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

resolver el presente expediente con base en los 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 Mercas que establecet"No podrá

registrarse corno rnarcas los signos que constituyan ilna reproduccitin irnitacidn, traduccirín,

transliteración o transcri?cidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

conocido en el sector Pertinente del público, qae pertenece a ,tn tercero, cualesquiera qae sean los

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

confusidn o un nesgo de asociacidn con ese tercero, o signtf.que un aprouecbarniento de la notoriedad

del signo o la dilución de sa fuerza distintiua, caalquiera sea la rnAnerA o medio por el cual se

bubtese becbo 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

Ley n' 1.294D8 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE
oposrcróN AL REGISTRo DE Ilr MARCA *LuxxoR HoMEs - AGENTE
INMOBTLTARTO y ETIQUETtr CLASE 36.--**-

corresponde confirmar el Dictamen n." 68/26, 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:

Artículo l.- DECLI\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
SOCIETAI S.A. contra GLORIA ESTIGARzuBIA sobre oposición al registro de

marca "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIAzuO Y ETIQUETIf' clase 36,

Expediente n' 24)7818 solicitada por GLORIA ESTIGARRIBIA----------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la :OR HOMES .

AGENTE INMOBILIAzuO Y EXQUETA" clase

por GLORIA ESTIGARRIBIA.- --- --- - --- -

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -

18 solicitada

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asunción,
1 I l4AR 2026

VISTO:

El expediente caran¡lado: DENGO CHOCOIATES S.A. conrre JALILI ISMAHAN
BARAKAI sobre oposición al registro de marca "DENGO yETIqUETlt', clase 30,yr---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve la oposición contra la solicirud de registro de la marca DENGO,
solicitada pare la clase 30, sobre la base de le marca extranjera DENGO clase 30, por lo que
corresponde determinar si las marcas son o no confundibles

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el A¡t. I de la Ley n' t.294/98,las marcas son signos que siwen
para üstinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas restricciones pare el registro de una marca; es decir, dichas

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

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

-"*-.El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.

'Artfculo
exclusiv/l

/
Cont,á Oulrquien lesi

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

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

expediente, es posible apreciar que las mismas, DENGO (marca solicitada) y DENGO (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 acreütado el registro extranjero de su marca en la clase 30 y
otros, en su país de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 30

productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunsranc ie egrava. la

posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se

ürigirán al mismo sector del público consumidor

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

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

análisis realizado, se observa que la denominación "DENGO", objeto de la solicitud en estudio
dentro de la clase 30, reproduce de manera idéntica la marca exrranjera del mismo nombre,

vinculada directamente al reconocido grupo empresarial Dengo Chocolates S.A., una empresa

en 2017, orientada a la producción de chocolares premium con enfoque

en el mercado como marca de chocolates de alta calidad, dene presencia

de branding consolidado
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DEDUCIDA POR DENGO CHOCOII\TES S.A. CONTRA JALILI ISMAI{AN
BARAKAT soBRE oposrcróN AL REcISTRo DE LA MARCA -DENGo- cllrsg
30.----------

Que, la marca "DENGO", en la que se sustenta la denominación "DENGO", goza de un
reconocimiento generalizedo en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo
notoriamente conocido, conforme el ertículo 6 bts del Conoenio de Pans para la Proteccidn de la
PrEiedad Industrial, el cual establece que los países de la t-lnidn se obligan a recbazar o inualidar el

registro, y a Probibir el uso, de ilna rnarca que constitalta ana reproduccitin, imrtación o traduccidn

susceptible de crear confusión con anA tnarcA notoriamente conocida en su territorio, aun cuand,o

dicha marca no esté registrada.------------

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

terntoialidad,l I con respectl a prodr¿ctos o senticios no protegidos plr sil registro y con los cuales no

baya relacidn (ercepcitin al principio de especialidad).' -----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con
relación a las marcas notorias: "Caando la rnarca base del rechazo es r4na rnarca intensarnente

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

iguroso o rnás estricto. con lafnalidad de euitar el aprouecbamiento del prestigio ajeno, bacer ualer

la leahad, buena fe cornercial 1 proteger los intereses del público consumidof" y .r este sentido la

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

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

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente exrranjera DENGO y tras la

AYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Arandura E&t.,2007 -Pag.193.
" -Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2}l7
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30.----------

búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcasa, tenemos que se encuentra registrada

la marca DENGO, en la clase 30, a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad

de la marca registrada.-

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

marcaSnotorias,diciendo:,,Lasllamadasrnarcasnotorias,..l...@
exitosarnentefaera del ?aís en aue están regtstradas (excepcitin alpinci?io de territoialidad,) y con

respecto a Productos o seraicios no protegidos Por sa registro y con los cuales no haya relacitín

(excepción al principio de upecialidad). Expresa ademá "la presentacitin de uaios registros

extranjeros en respaldo de los derechos de una rnarca no deja de tener ualor, paes los mísmos

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

solhiaí esa rnarca o la registní en el pau lo hay becbo en fortna consciente de que se trataba de un

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

basando su pretensi(ín en el becbo del

concomitante."

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

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

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

importante"

Que, corresponde destacar que la marca DENGO ha adquirido un grado relevante de

conocimiento y posicionamiento en el mercado brasileño, denffo del segmento de chocolares

premium, la misma ha logrado consolidarse como une marca asociada e.le alta calidad del cacao,
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la sostenibilidad y la valorización de la producción local, elemenros que han contribuido a su

reconocimiento Por pane del público consumidor, dicha notoriedad se ve reforzada por su rápido

Proceso de expansión comercial, contando con decenas de tiendas en las principales ciudades de

Brasil y presencia internacional incluso en mercados exigentes como el europeo, lo que evidencia

no solo su aceptación, sino tembién su creciente prestigio dentro del rubro chocolatero

Que, asimismo, la marca ha sido posicionada como referente de chocolates brasileños de

alta calidad destacándose en campañas comerciales, estraregias de branding y en la percepción del

consumidor como un producto diferenciado denuo del mercado gourmer, lo cual incremenra su

fuerza'distintiva y su capacidad de evocación en el público pertinenre.-

Que, por último la notoriedad del signo 'DENGO" implica que, aún sin registro previo
en nuestro país, su protección se activa por el solo hecho de ser conocido por el público

Pertinente y de gozer de prestigio suficiente que permita su reconocimiento inmedieto. En este

contexto, admidr el registro solicitado implicarla habilitar un uso que podrla generar confusión

en el consumidor, inducirlo a error sobre la existencia de un vínculo económico o empresarial

entre ambas Partes, o incluso permitir el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.--------

Que, en conclusión, efecdvamente se encuenrra comprendida denro de una de las

prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamenre sostenido, exisren

impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como

mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del

zrt 2))acfl..de la Ley n" 1.2)4/98 de Marcas que preceptua:"los signos qae se bubiesen solicitado o

no tuuiese legttimo interés 0 por qilien conocía o debiera conocer que el signo
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTT Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR DENGO CHOCOIIIIES §.A. CONTRA JALILI ISMAIIAN
BARAKAT SOBRE OPOSICTÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA'DENGO'CUTSE

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n! 347 /25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder asf en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIO§O§

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
DENGO CHOCOLAIES S.A. contra JALILI ISMAHAN BARAKAI sobre
oposición al registro de marca "DENGO" clase 30, Expeüente n" 2408550, solicitada por
JALILI ISMAHAN BARAKAI.

Artlculo 2.- RECHAZIIR la solicitud de registro clase 30,
Expediente n' 2408550, solicirada poTJALILI IS

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos

"D

v,
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Resorución D.a.M.L "."- 0.L 0 2 0 s
POR LII CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ECCTÓN
DEDUCIDA POR SHERATON INTER}IAflONAL, IB LLC, A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED I.'NDER THE LAWS OF THE STATE OF
DEIIIWART CONTRA CESEN. RODRIGO LETvA ALvAREZ soBRE oposrcrÓN
AL REGISTRO DE LII MARCA 'TERRAZA BURGER Y ETIqI.JETtr CII\SE
43.*--**

Asunción.' 1B &iAR 2i:il
YISTO:

El expediente carerulado: SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED
LIABILITY COMPANT ORGANIZED LTNDER THE LAWS OF THE STAIE OF
DEIA\VARE conffa CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ sobre oposición al registro de

m¿rc¿ "TERRAZA BURGER Y ETIQUETIt'' clase 43,yr-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TERRAZA
BURGER Y EXQUETTt'', solicitada para la clase 43, en base a la marca LA TERRAZA BY

SHERATON en la clase 43 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 adminisrativa, al

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

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

velando siempre por el interés general.

'Artí1gt-o-J5".- El registro de una merca hecho de acuerdo con esre le¡ concede a su dnrlar el derecho al uso
misme y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ECCTÓN
DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITTD
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE IIIWS OF THE STATE OF
DEIITVARE coNTRA cÉsen. RoDRIGo LErya ALvAREZ soBR.E oposrcrórrl
AL REGISTRO DE II\ MARCA 'TERRAZA BURGER Y ETIQUETf CIITSE

Que, tal como lo expresa el A¡t. 1 de la Ley n' 1.294/98,las marcas son signos que sirven

para üstinguir 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.

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

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

marca preüstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TERRAZA
BURGER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemenre confundible con la marca

base de oposición LA TERRAZA BY SHERATON, se percibe que enrre las mismas exisren

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

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

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

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

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

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

PC. La rebeldía en este conrexro implica que, al no haber ejercido su derecho

y forma, el solicirante no desvirtuó los argumentos planteados en la
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POR IJI CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED I.JNDER THE LI\W§ OF THE STATE OF
DEIIIWARE CONTRA CÉ§AR RODRIGO LETvA ALvAREZ SoBRE opoSICIÓN
AL REGISTRO DE LA MARCA 'TTRRAZA BURGER Y ETIqUETtr CI.IISE
43.-*---

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 normatiya

procesal.---

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refaerzala falta de aptirud de la marca

solicitada para su registro.---

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro esripulada en el inciso "i"
del artlculo 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 sustentat 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 c0nt0 rnarcas los signos que constituyan una reproduccitin imitación, traduccirín,

transliteración o transcripcidn total 0 Parcial de signos distintiao idénticos o similar, notoriarnente

sector pertinente del público, qae pertenec€ a iln tercerl, cualesquiera que sean los

o serolo(s a los que se apliqae el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibles de causar

o un rie\o de asociación cln ese tercerl, o signtf.qae an aprouecbamientr de la notoriedad

Resolución D.A.M.L n. o
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ResoluciónD.a.M.L".. ü m m ? ffi 5
POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT eccTÓTTI
DEDUCIDA POR SHERATON INTERNAilONAL, IP, LLC,, A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED I,JNDER THE IITWS OF THE STATT OF
DELAWARE CONTRA CÉSEN RODRIGo LETvA ALvAREZ soBR.E oposlcrÓN
AL REGISTRO DE LA MARCA *TERRAZI\ BI.JRGER Y ETIQUETtr CIIISE
43.-----

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

bubiese becho conocido el signo".----

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n." 62/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTOR]I DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
SHERAION INTERNAIIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY
ORGANIZED LINDER THE LA\[S OF THE STAIE OF DELA\MARE contra
CESAR RODzuGO LEIVA ALVAREZ sobre oposición al registro de marca
"TERRAZA BURGER Y ETIqUETI{' clase 43, Expeüente n" 23100223 solicitada por
CÉSAR RoDzuGo LETVA ALVAREZ

RECHAZAR la solicitud de registro de l¿ m¿rca "TERRAZA
solicitada por CÉSARQUETA' clase 43, Expediente n" 23100223

\
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PoR III CUAL SE DECIIIRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA POR SIIERATON INTTRNATTONAL, IP, LLC, A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LA\TS OF THE STATT OF
DEIlrwARr coNTRA cÉsen RoDRIGo LErva ALvAREZ
AL REGISTRO DE LI\ MARCA 'TERRAZI\ BURGER CLITSE

Artlcuto 3.- UOfmfqUfSE por cédula. --

Marcarios Litigiosos
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Resolución D.A.M.L n. " 0éü 2 ü 6
POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX §.A.)
CONTRA LUCAS DAZZ\ SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE II\ MARCA
*AYSHA Y ETTQUETf CIIISE 25.--*-

Asunción,
1 B I'IAR 2020

VISTO:

El expediente cararulado: INDUSTRIA DE DISEñO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
contra LUCAS DAZZI sobre oposición al registro de marca'AYSHA Y ETIqUET?f' clase 25,

yi-----*-

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AYSHA Y
ETIQUETIf', solicitada para la clase 25, en base a la marca OYSHO en la clase 25

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

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

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

Que, tal como lo exPresa el Art. 1 de la Ley n' L.294/)8,las marcas son signos que sirven

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

t Artículo l5'.- El registro de una m¿rca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
misma y a ejercer ante los órg¿nos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
yeda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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ResoluciónD.aM.L".' Ü Ü Érl J ffi 6
POR LI\ CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
CONTRA LUCA§ DAZ1N SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
'AYSHA Y ETIQLJETA" CIIISE 25

limiteciones a la hora de considerar la viabilidad del registro mercario se encuenffan pera

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo m¿rcario entre la denominación solicitada'AYSHlt'' se observa a

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

OYSHO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas

en los planos fonético, üsual 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 fixrza.distintiva,

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

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

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

el An. 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

un desinterés del solicitanrc en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma l¿ veracidad

alegados por la parre conrraria, tal como lo dispone la normativa
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POR LIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCIÓN
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE NTSEÑO TEXTIL §.A. (INDITEX S.A.)
CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\ MARCA
'AYSHA Y ETIQUETtr CLASE 25._*-_

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzela falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.---

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 dela,Ley n' L.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 susrentar la oposición

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

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

registrarse como TrTarc*s los signos qfle constitayan ilna reproduccitin imitacidn, traduccirín,

transliteracidn o transcripción total o parcial de signos distintiao idénticos o similar, notonamente
conocido en el sector Pertinente del pübl;co, que Pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

productos o sertticios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen sasceptibles d.e cAil.sar

cortfusuin o un iesgo de asociac*ín cln ese tercero, o signtfique un aprouechamiento de la notoried.ad

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

bubtese becbo conocido el sígno".--

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

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

Ley n' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)
CONTRA LUCAS DAZZ\ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
'AysIIA y ETIQUETf CrltSE 25.-----

corresponde confirmar el Dict¿men n." 73/26, de laJefatura de laPrimeraSalayhacerlugarala

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LII DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTTA LUCAS DAZZT
sobre oposición al registro de marca "AYSHA Y ETIQUETI{' clase 25, Expediente no

2527730 solicitad¿porLUCAS DAZZI.----- ------r*=-*\-------
Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de .AYSHA Y
ETIQUETIf' clase}S, Expediente n" 2527730 solici

Artlculo 3.- NOTFfQLTESE por cédula.

A SUAREZ

Directbá
Asuntos Marcarios Litigiosos
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poR Ll\ cuAL sE DECLIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR A LA eccróru
DEDUCTDA poR TNDUSTRTa DE ulsnño rExTrL s.A. (rNDrTEx s.A.)
coNTRA LUCAs DAzzr soBRE oposrcróN AL REGISTRo DE LA MARCA
'AY§HA Y ETIQUETA', CLASE 35.------

Asunción, 18 Ui\R 2ll?CI

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE OISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)

contra LUCAS DAZZI sobre oposición al registro de marca'AYSHA Y ETIQUETI{' clase 35,

CONSIDERANDO:

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

ETIQUETA', solicitada para la clase 35, en base a la marca OYSHO 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 leyt a esta dependencia administrativa, al

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n" L294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

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

y a ejercer ¿nte los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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DEDUCTDA poR rNDUsrRrA DE prsEño rExTrL s.a. (rNDrTEx s.a.)
coNTRa LUCAs DAzzt soBRE oposrcróN AL REcrsrRo DE LA MARCA
'AYSHA Y ETIQUETtr CIIISE 35.----

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada'AYSHlt''se observa a

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

OYSHO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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

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

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

refuerze la legitimidad del derecho inyocado por la parre oponente y evidencia

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

hechos lalegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

a
it iJ

5

l\-r
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POR LI\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCTDA pOR rNDU§TRrA DE DrSEñO TEXTTL §.A. (TNDTTEX S.A.)
CONTRA LUCAS DAZZ\ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
'AYSHA Y ETIQLTETf CLASE 35.----

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzalefeltede 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' 1.294/95 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

registrarse czrno ntarcas los signos que constituyan una reproduccitín imitación, traducción,

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

conocido en el sector pertinente del públko, qae pertenece A iln tercero, cualesquiera que sean los

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

confusión o un nesgo de asociación con ese tercero, o signif.que un aprooecbamiento de la notoiedad

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

bubiese becho conocido el signo".--

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

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

Ley n' 1.294/98 y no reúne los requisitos pare su regisrro, por lo que
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POR IIT CUAL SE DECIJIRA PRoCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA RccTÓTTT
DEDUCTDA poR TNDUSTRTA DE olsEño rExTrL s.a. (rNDrrEx s.a.)
CONTRA LUCAs DAzn, soBRE oposlc¡ÓN AL REGI§TRo DE III MARCA
'AYSHA Y ETIQLJETT CLASE 35.----

corresponde confirmar el Dictamen n." 72/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder asl en derecho.-

Por tanto,
III DIRECTORA DE ASI.'NTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELYE:

Artlculo 1.- DECII|RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTTA LUCAS DAZZT
sobre oposición al registro de marca'AYSHA Y ETIQUETI{' clase 35, Expedienre no

Artlcalo 2.- RECHAZAR la solicitud de de la marca .AYSHA Y
ETIQUETIt'' clase 3 5, Expediente n' 25277 29 solic r \UCAS

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

.t"\' ,, t

l"\] Jt.I» SUAREZ

tos Marcarios Litigiosos
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ResoluciónD.a.M.L".'-ll-,LÜ 2 Ü I
POR III CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A IIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID
MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
'M MONTI MOTOR',S y ETIQUETA", CIIISE 35.-__-__--__

Asunción, 1 B I'IIAR 2O2O

VI§TO:

El expeüente caratulado: AUTECO MOBILITY S.A.S. conrra HUGO DAVID
MONTIEL MARECO sobre oposición el registro de la marca, M MONTI MoToR,S y
ETIQUETA, clase 35,y,----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca M MONTI
MOTOR'S Y ETIQUETA solicitadeparela clase 35, en base a la marca MOTOMAX en la clase

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siempre por el interés general.

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

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, üchas
limitaciones a la hora de considerar l¿ viabilidad del registro marcario se encuenüan para

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

I Artlculo l5'.- El registro de una marce hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su tinrlar 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 confirsión o asocieción entre los producros o servicios
en que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECC¡ÓTT¡ DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID
MONTIEL MARECO SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
'M MONTI MOTOR',S y ETIQUETtr, CLIISE 35.-*__

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

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

Que, haciendo un anfisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA y la marca oponenre
MOTOMAX gramaticalmente al primer golpe de vista las merces están expresadas de diferentes

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

Que, entre las marcas en pugna: M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA (solicitada)vs.

MOTOMAX (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa
de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar esras distinciones permite una
utilización más adecuada y específica de cada término en conrextos relevanres, promoviendo asl

una comunicación claray 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, las diferencias son apreciables tanto grá,frce o auditivamenre, ral como enseña la

doctrina y la jurisprudencia marcaria d,reilizer 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 aisledos

ue se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos

tud no alcar,,za. un nivel que pueda generar confusión en el público

%rrnu,u,l
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID
MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"M MONTI MOTOR',S y ETIQUETA', CLI\SE 35.____

Que, podemos también mencionar la coexistencia de las marcas MOTO: MOTO
STATION Registro n'532.959, COYOTE MOTO REPUESTOS Registro n" 52G.G5B,BERA
MOTO Registro n" 5L3.272 MOTO MANIA PIEZAS Registro n'470.0l2,rodas coexistiendo
entre si, en la clase 35.------------

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

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 existenre entre las mismas.

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunes Ietras en común. rambién es

ci.rt.t qrre es. hecho no po.de inducir d conrumido. a.rror o .onFrrión. y en ningún momenro
podrán acerreur inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cuel ayuda a acenruar le fuerze diferenciadora de modo
suficiente como para el conjunto absorba la pane común con la marca registrada.-

Que, al profunüzar en las diferencias entre M MONTI MoroR's y ETIqSETA
(solicitada) vs' MOTOMAX (oponente), se aprecia que las mismas son notables ranro desde el

punto de vista gráfico como auditivo.

En este caso, las diferencias gráficas,

entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. cada
una impresión general claramente diferenci¿da
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POR LA CUAL §E DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECCTÓU DEDUCIDA POR AUTTCO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID
MONTIEL MARECO SOBRE OPOSTCTÓU AL REGISTRO DE LA MARCA
'M MONTI MOTOR',S y ETIQUETA', Cll\§E 35._____

Que, Jorge Otamendi señala qrue: " La confusión de ruarcas debe analizarse en funcidn del
impaao general que la denominacitin produce en el consurnidor medio. Es cracial consid.erar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ja qile lw prefiu o sufios cntnunes a
uarias Tnarcas no son, en principio, saf.cientes para generar confusidn. El consumidor tiene la
capacidad de discirninar entre signos qile, aun compartiendo una raíz comtin, presentan sufcientes

diferencias gruif.cas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialrnente releuante en la clase

05, donde el uso de pref.jos genéicos o descriptiuos es cornún en productos farrnacéuticos. y por lo
tanto, no debe limitarse el registro de nueuas marcas por la mera coincidencia de estos elernentos." ---

Que, también cabe señalar que la marca solicitada M MONTI MOTOR'S cuenra, con
una etiquete que Posee un diseño distintivo y original que la üferencia de la marca oponenre.
Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspecros gráficos que hacen que la
etiqueta sea única yhagala diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene

improceden te.-- --- --------

Oponente
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ResoluciónD.a.M.L".'-I¿0 ? 0 I
POR IIT CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTTCO MOBILITY §.A.S. CONTRA HUGO DAVID
MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA
'M MONTI MOTOk"S y ETIqLJETtr, CLI\SE 35._*___

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas M MONTI MOTOR'S
Y ETIQUETA vs. MOTOMAX no presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su

coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----

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

artlculo 2" dele' Ley de marcas ns 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad especialidad y
originalidad

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde reyocar el Dictamen n' 327/25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECII\RAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
MOBILITY S.A.S. conrra HUGO DAVID MONTIEL MARECO sobre

al registro de la marca M MONTI MOTOR'S Y EXQUETA, clase 35,
n" 21111670 solicitada por HUGO DAVID MONTIEL MARECO.
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ResoluciónD.A.M.L".'-&&0 ?_ 0 B
POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID
MONTIEL MARECO SOBR.E OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA
*M MONTI MOTOR',S y ETIQUETtr, CIIISE 35.*__-

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de l¿ registro de la
merca M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA, clase 2LLIL670
solicitada por HUGO DAVID MONTIEL MARECO

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

tos Marcarios Litigiosos
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POR II\ CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLIIUDIO TVAN
R:IZZT SOLIS SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *LA VETE DE
ABLJELO TOTO CLINICA VETTRINARIA y ETIqLTETA' CII\SE 35.----

Asunción,

VISTO: 1 B l.jiAR 2026

El expediente careflilado: ESSENTIAL EXPORI LIMITADA conrra CLAUDIO
IVAN RIZZI SOLfS sobre oposición al registro de marca "LA VETE DE ABUELO TOTO
CLINICA VETEzuNARIA Y ETIQUEfA" clase 35, y?-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueyen oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LA VETE DE

ABUELO TOTO CLINICA VETEzuNARIA Y ETIQUETTt'', solicitada para la clase 35, en

base a la marca TOTTO en la clase 18 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 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

I de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tinrlar el derecho al uso

ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

figuren, siempre que tengan rel¿ción entre ellos.

excl

\
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POR IIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLI\UDIO IVAN
R.IZZI §OLIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA "LA VETT DE
ABLTELO TOTO CLIMCA VETERTNARTA y ETIQUETT CU\SE 35.-___

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative retlizar_ 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 solicitade "LA VETE DE
ABUELO TOTO CLINICA VETEzuNARI^{' se observa a simple vista que la misma es

indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TOTTO, 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 fuerztdistintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una maÍca. ------

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

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

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

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

refuerze la legitimidad del derecho invocado por la parre oponente y evidencia

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

por la parte contraria, tal como lo dispone la normariva
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POR LI\ CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN
R.TZZI SOLIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA *LA VETE DE
ABT,TELO TOTO CLTMCA VETERTNARTA y ETIQUETT CLASE 35.__*_

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

validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzelefeltede 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 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 elemenros disponibles, presumiendo la falta de

interés en sustenrar la oposición

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

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

registrarse conto lnArcAs los signos qile clnstitillan ilna reproduccirin imitación, traducción,

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

conocido en el sectzr Pertinente del público, qile Pertenece a iln tercero, cualesquiera que sean los

Prldactos o sertticios a los que se aplique el signo, caando su uso 1 regisffofuesen sasceptibles de caasur

confusidn o un riesgo de asociacidn cln ese tercerl, o signif.que an aprouecbamiento de la notonedad

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

bubiese becho conocido el signo".---

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

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

n" L.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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Resolución D.A.M.L n. " 00020
POR LA CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO ryAN
R.IZZI SOLI§ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA *LA VETE DE
ABUELO TOTO CLIMCA VETTRINARTA y ETIQUETA" CLASE 35.___*

corresponde confirmar el Dictamen n." 56/26, 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

RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
ESSENTIAL EXPORI LIMITADA contra CLAUDIO fVAN RIZZI SOLIS sobre
oposición el registro de marca "LA VETE DE ABUELO ToTo CLINICA
VETERINARIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente no 2345660 solicitada por
C LAUDIO IVAN RIZZT S OLIS..-..-.

Artfculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de "LA VETE DE
ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIqI Expediente n"
2345660 solicitada por CIAUDIO IVAN zuZZI SO

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

Directora

Asuntos Marcarios Lirigiosos
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pOR Il\ CUAL SE DECLIIRA pROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A llt eCCrÓN
DEDUCIDA POR FI.JN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIqI.JE INSAURRALDE
MoNTIEL soBRE oposrcróN AL REGISTRo DE LA MARca E-MovI Y
ETIQUETA, CLASE r2.- -- - - - --- -

Asunción. 4 .' lü l,¡¿,t t,:|fi
VISTO:

El expeüente caratulado: F(IN SPOT SAS contra LUIS ENzuQUE INSAURRALDE

MONTIEL sobre oposición al registro de marca "E-MOVI Y EXqUETif' clase l2,Yi-------'

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca 'E-MOVI Y

ETIQUET,{', solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca EMOVE SCOOTER'S &

BIKES clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgad¿s 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" 1.294D8,1x 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 marca; es decir, dichas

'.- El regisro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso

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

sus derechos. fuimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

. inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al cotejar las marcas solicitada E-MOVI Y ETIQUETA y EMOVE SCOOTER'S &
BIKES 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 Por otra) como a la indirecta.(considerar qae ambas tienen an

mismo oigen de prodaaidn').--------

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

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

además debemos tener presente que las m.anras en cuestión tienen porfi.nalidad distinguir
pruductos may rclacionados de la clase 12 ( Bicicletas; Bicicletas motorizadas; Bicicletas

todoterrcno; Bicicletas eléctricas; Scooters; enttr otrts),lo que nos da la pauta que la

oposición sea declarada procedente.

Que, además el oponente EMOVE SCOOTER'S & BIKES ya es una marca registrada en

con Registro n"/597L62 en la clases 12, esre registro le otorga prioridad y

lo que refuerza su posición en la oposición conrra la solicitud de

Pá,grna,Zde5
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR FUN SPOT SA§ CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE
MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA E-MOVI Y
ETIQUETA, CLASE 12.----------

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: "... Confusitin entre ?roductos ! seraicios: (Jn seraicio de

reparacidn de teleuisores Por sa relacidn íntima con los teleuisores puede dar lugar a confusión si las

Tnarcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser uaiados, bastará qae exista esa intirna
relación J que las marcas sean confundibles ?ara qae no ?uedan coexistir... ''. De ello se colige que

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

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

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

'E-MOVI" y la marca oponente "MOVE SCOOTER'S & BIKES" enconrramos similitudes,

provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace

totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.-

Qt., del examen comparativo efecmado entre las denominaciones "E-MOVI'
(solicitada) y "MOYE SCOOTER'S & BIKES" (oponente), se advierte la existencia de una

marcada semejanza en su configuración estructural, composición gráfrce y sonoridad general,

circunstancia que resulta relevante al momento de xtilizal. la eventual coexistencia pacífica de

ambos signos en el mercado. En la parte estructural genera una impresión visual muy próxima

entre los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciación a simple vista por parte del

público consumidor

Que, finalmente, corresponde señalar que ninguno de los términos en cuestión posee un

significado propio o una carga semántica determinada dentro del lenguaje común, tratándose en

consecuencia de denominaciones de fantasía. Esta circunstancia impide que el público pueda

a Partir de un contenido conceptual específico, razón por la cual la apreciación de

- Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y
ETIQUETA, CLASE r2.----------

los signos queda esencialmente vinculada e su aspecto gráfico y fonético, ámbitos en los que

como se ha señalado la similirud resulta considerable

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 mlLrce. ------

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 artfculo 2 delal.ey n' L.294/98 De Marcas.-

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

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

registrarse co?rto rnArcAs los signos que constitultan ilna reprodurcidn imitación, traducción,

transliteración o transcripcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o sirnilar, notoriarnente

conocido en el sector Pel'tinente del público, qile Pertenece a an tercero, cualesquiera que sean los

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

confusidn o an iesgo de asociacirín con ese tercero, o signifque iln aprouecbamiento de la notoriedad

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

hubiese becho conocido el signo".---

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

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

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

el Dictamen n." 678/24, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

por corresponder asl en derecho.-
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ACCIÓN
DEDUCIDA POR FIJN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQI.IE INSAURRALDE
MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y
ETIQUETA, CLA§E r2.- - - -- - -- - -

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FUN
SPOT SAS contra LUIS ENzuQUE INSAURRALDE MONTIEL sobre oposición al

registro de marca "E-MOVI" clase 12, Expediente n' 2376366 solicitada por LUIS
ENRIqUE INSAURRALDE MONTIEL

Artlculo 2.- RECI{AZAR la solicitud de registro de la OVI" clase 12,

Expediente no 2316366 solicitade por LUIS URRALDE
MONTIEL

Artlculo 3.- NOTIFÍQLIE§Eporcédule. -------

Directore

ntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. CONTRA MARfA LETICIA
LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y
ETIQUETA, CLASE 43.-----

Asunción, 1! Il,lAIi. 2ü16

VISTO:

El expediente cararulado: GRUPO BIMBO S.Ay. DE Cy. conrra MARÍA LETICIA
LOPEZ BENITEZ sobre oposición al registro de marca "BOMBO Y ETIQUETTt'' clase 43,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BOMBO Y
ETIqUETIf', solicitada par:e la, clase 43, en base a la marca "BIMBO" clase 43, por lo que

corresponde e esta Dirección determinar si las marces son o no

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la leyl a esta dependencie 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 regulatori4

velando siempre por el interés generd.

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 Artículo l5'.- El registro de une marce hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso

misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales les acciones y medidas que correspondan

(one sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
. inducir ürecta o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o serricios

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL §E DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III. ACCIÓN
DEDUCIDA POR GRI.'PO BIMBO Sá.V. DE C.V. CONTRA MARfA LETICIA
LOPEZ BENITEZ SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA BOMBO Y
ETIQLJETA, 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 atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al reeliz* el cotejo entre las marcas BOMBO Y ETIQUETA (solicitada)y BIMBO
(oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la esrructura de la

segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos,

el criterio prevalente en materia de propiedad industri¿l es el examen de conjunto, tal como lo

establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria, viendo de esta manera

notalnos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible

coexlstencla

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud 'BOMBO Y ETIQUETA" y la
oposición 'BIMBO', Io que conlleva un alto riesgo de confusión en el público consumidor. Esta

confusión puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar

erróneamente un producto por otro, o indirectq al inducir a pensar que ambos signos designan

productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados

económicamente. ---------

de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar esros riesgos de

indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
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LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LI\ MARCA BOMBO Y
ETIQUETA, CLASE 43.-----

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar

el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos

BOMBO Y ETIQUETh y BIMBO en el mercado efectaríenegativamente la función distintiva

de la marca oponente.

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

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

además debemos tener presente que las ruarcas en cuestión tienen porfi.nalidad distinguir
los mismos settthios, lo que nos da la pauta que la. oposición sea declarada

procedente.

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar esros riesgos de

confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los inrereses del tinrlar del derecho

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar

el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, Ia coexistencia de los signos

BOMBO Y ETIQUETA y BIMBO en el mercado tfecraríe negativamente la función distintiva

de la marca oponente.--

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

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 marca. ------

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

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

y se halla incursa en la causal prohibiriva de registro estipulada en el inciso "i"
a Ley n" L.294/ 98De Marcas.-
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POR LI\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. CONTRA MARfA LETICIA
LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y
ETIQUETA, CLASE 43.-----

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n.' 386/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§I.JELVE:

Artlculo l.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
GRUPO BIMBO S.Ay. DE Cy. conrre MARfA LETICIA LOPEZ BENITEZ sobre

oposición al registro de marca "BOMBO Y ETIqUETTf' clase 43, Expedienre no

2399 554 solicitada por MARfA LETICIA LOPEZ B ENITEZ. -

Artfculo 2.- RECHAZIR la solicirud de registro de "BOMBO Y
ETIQUETIf' clase 43, Expediente n' 2399584 solicitada LOPEZ
BENITEZ..

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR II\ CUAL §E DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR TOThL S.A. CONTRA CASA ROJAS §.A.C.I. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'ENERGfA PURA, ENERGfA TOTAL
(sLocAN)" cll\sE 39.

Ar.r.,ció.,, 1t iil¡.R 2020

VISTO:

El expeüente caratulado: TOTAL S.A. contra CASA ROJAS S.A.C.I. sobre oposición al

registro de marca "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" clase 3g yr-------------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ENERGÍA
PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" , solicitada paru.leclase 39, en base a la marca TOTAL
clase 39, 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 esra 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" t.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 Artfculo 15 ' .- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marc¿rio entre la denominación solicitada "ENERGIA PURA,
ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente

confundible con la marca base de oposición TOTAL se percibe que enrre las mismas exisren

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

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

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

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

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 e lo establecido en

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

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

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

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

por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

Z
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de
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Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga
velidez a los argumentos de la oponente, sino que también refierzala 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 artlculo 2 dela,Ley n" 1.294/98 De Marcas.-

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

interés en susrentar la oposición

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

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"No podrá
registrarse c0rn0 rnarcas los signos qae constituyan ana reproduccitín imitacirín, traduccirin,

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

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

prodilctos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y regisffofuesen sasceptibles de causar

confusidn o un riesgo de asociación con ese tercerl, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubtese becbo conocido el signo".----

¡ Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

'a que la merca solicitada se hella 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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OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA 'ENERGfA PURA, ENERGÍA TOTAL
(sLocAN)" crl\sE 39.

corresponde confirmar el Dictamen n." 64/2025, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSO§

RE§I.JELVE:

Ardculo l.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TOTAL
S.A. contra CASA ROJAS S.A.C.L sobre oposición al registro de marca "ENERGÍA
PURA, ENERGÍa rorAI- (sLoGAN)" clase 39, Expeüenre no L727969 solicitada

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" clase 39, Expediente no 1

ROJAS S.A.C.r.-----

Artlcuto 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.---::;

PURA,
CASA
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Asunción, 1! ¡{AR 
,liJlg

VISTO:

El expediente caratulado: CERAMICA SALONI S.A.U. contre FADI EL KHECHEN
sobre oposición al registro de la marca SALONI clase 35, f:-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contre la solicitud de registro de la marce SALONI,

solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera SALONI en la clase 35 y otros, por lo que

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

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

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

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

velando siempre por el interés generd.

Que, tal 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 encuenrran reguladas en la propia

legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, üch¿s

limitaciones a la hore de considerar la vi¿bilidad del registro marcario se encuentran para

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

'Artículo de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡la¡ el derecho al uso

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

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

ir ürecta o indirectamente a confusión o asociación entre los producros o servicios

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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Que, en ese orden de ideas, y atenüendo a la defensa del interés del público consumidor,

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

merca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo SALONI, alegando que la coexistencia

con la marca solicitada SALONI podría generar riesgo de confusión en el público consumidor.---

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el oponenre CEMMICA
§ALONI S.A.U., se verifica que la denominación SALOM se encuentra registrada a su

nombre en diversas jurisdicciones extranieras, evidenciando un uso previo, continuo y de

amplio reconocimiento en el mercado internacionil,. -------------

Que, en consecuencia, la cuestión central raüca en determinar quién detenta la

legit"mid¿d titular y prioritari¿ sobre el signo SALONI, y si la oposición formulada reúne

elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional.

Que, es importante mencionar que en el caso bajo análisis, se examine la solicitud

Present¿da por FADI EL KHECHEN, titular de la marca SALOM, frente a la solicitud de

registro del signo SALOM (oponente). El conflicto gira en torno a la reproducción total y no

autoizede. de un signo notoriamente conocido, lo que podrla generar riesgo de confusión y

dilución del prestigio disdntivo de la merce prioritaria.--

notoria goza de una protección ampliada que trasciende los límites de la

Como explica Fernández-Novo¿ (2OO4l, el fundamento de esta

la notoried¿d convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico
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de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusión como el

aprovechamiento parasitario del prestigio aieno.---

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

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

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

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

la kahad, buena fe comercial y prnteger los intereses del públtco consumidor"' y en este sentido la

casualid¿d milagrosa no puede existir.

Asimismo, Bercovitz Rodrlguez-Cano (2018) señala que la marca notoria merece una

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

servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y eütar la dilución de su

fuerze üstintiva.

El artículo 6 bis del Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad

Industrial, inco¡porado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

deben denegar o invalidar el registro de marc¿s que constituyan una reproducción o imitación de

una marca notoriamente conocida, aun cuendo no se haya registrado en el país, siempre que

exista riesgo de confusión. -------------

Que, en el presente supuesro, la firma CERAMICA SALONI S.A.U. ostenta la

titularidad del signo SALOM, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas

asociado a producrcs de alto posicionamiento en el mercado global. En

de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino

-Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
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que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación

indebida.--

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

reforzade de las marcas notorias. En el caso 'Rolex S.A c/ Re§es Rólex' (CSJ Paragua¡
20l6l,la Corte Suprema estableció que "la notoriedad amplía el ámbito de protección de la

marca, impidiendo su imitación eun para productos no relacionados, por el riesgo de ülución y
aprovechamiento injustificado de su prestigi o" .------------

Asimismo, la OMPI (Caso D2O00-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix

Group Co.) resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociación con una merca nororia preexisrente

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.I. N.s 11046/201.S, "Victoria's Secret c/
Victoria Secret S.4.") sostlwo que las marcas notorias gozen de una protección ampliada,

extenüda a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamienro o

dilución de su distintividad.----

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la legitimación en la
oposición debe fundarse en la existencia de un interés jurldico real y actual respecro del signo,

ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legírimo y directo con

la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un acto abusivo, conrrario a la

finalidad marcario, el cual está destinado a proreger la leal competencia y no a servir de

(Bidan Campot N.: "Derecbo de la Competencia I Propiedad
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Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por el

oponente podemos notar que cuenta con registro en varios países en las siguientes clases 1,2,6,

Ll, 16, 19, 20, 2L, 27 , 35 39 y 40. *-----

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un

derecho real sobre la marca, sino que constituye un ejercicio indebido, obstructivo y carente

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

industrial.-

Que, asimismo, la doctrina latinormericena, tanto en Barbosa (Brasil) como en

Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario "no puede convertirse en un

instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real

con la explotación del signo" (Barbosa, D.8., "Propriedade Industrial', 2017). En el mismo

sencido, autores como Carlos Fernández-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria

debe ser sancionada, en tento supone un desvlo del ñn legltimo del sistema de propiedad

industrial.-

En conclusión, vemos que el solicitante no incorpore a su marca tan siquiera un

elemento novedoso y distintivo que permita la üferencieción de otros comerciantes y/o

prestadores de servicios relacionados al rubro. Además, encontrándose registrade una m^rca

idéntica a la solicitud presentada en Ia misma clase, esta Dirección es de la tesitura que no es

posible autorizar su registro en estas condiciones

cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la

intensamente utilizada, de gran üfusión o gozt del carácter de notoria, el

en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el

15
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aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los

intereses del público consumidor

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 merc . ------

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

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

regi*rarse cotnl marcas los signos qile constitil)an ilnA reprodacción irnitacitin, tradacción,

transliteracitin o transcnpcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notonamente

conocido en el sector pertinente del público, qae pertenece a il.n tercero, cualesquiera que sean los

productos o serohios a los que se aplique el signo, cuando su aso 1 registrofuesen sascePtibles de causar

confusilin o un nesgo de asociación con ese tercero, o signif.que un aprouechamiento de la notoriedad

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

hubnse becho conocido el signo".----

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

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

estipuladas en la Ley n" L.2)4/98 y no reúne los requisitos pare su registro, por lo que

de Marcas", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 20L2.9ve.Ed.Pg.245.
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?5.

corresponde confirmar el Dictamen n} L65/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELYE:

DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
SALONI S.A.U. contra EADI EL KHECHEN sobre oposición al registro

SALONI clase 35, Expediente n' 2354799 solicitada por FADI EL

Ardculo 1.-

CERAMICA
de la marca

KH

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
Expediente n" 2354799 solicitada por FADI EL KHECH

clase 35,

os Marcarios Litigiosos

Ardculo 3.- NOTIFfqLJESEpoTcédula.
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POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARI.A
VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIóN AL REGISTRO DE III
MARCA MOI§A Y ETIQUETA, CII\SE 35

Asunción, 't 
CI tit it 202n

YISTO:

El expediente caratulado: THE MOSAIC COMPANY conrr¿ MARIA VICTORIA
LEZCANO OCAMPO sobre oposición al registro de marca "MOISA Y ETIqUETIf' clase 35,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca 'MOISA Y
ETIQUETIf', solicitada perab clase 35, sobre la base del registro de la marca MOSAIC clase 01,

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

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

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una 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' 1.2)4/98,las marcas son signos que sirven

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

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

El registro de un¿ marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

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

r üreca o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro m¿rcario se encuenrran pere

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

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

corresponde a esta instancia administrative reilizar 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado MOISA

solicitada en clase 35 yleregistrada MOSAIC en clase OL.------------

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

existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sisrema informárico de

marcas tenemos que la solicitud de registro, MOISA pretende proteger servicios de la clase 35

específicamente: "Senticios de importacitín, exportacítín, marketing 1 publicidad, comercialización

de productos de limpiezai mientras que la merca registrada 'MOSAIC" proreger productos de la

clase 01. específicamente: "quírnicos destinados a la industia, la cíencia,fongraf.a, asi como a la

agricuhura, horticultura y siluicultura, resinas artr.f,ciales en estado brato, materias plásticas en

estado brato y abono para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones ?ara el temple 1t

soldadura de rnetales, productos químicos destinados A conseruar los alimentos, materias curtientes,

adbesiuos(pegamentos), destinados a la industna". Con esta comDaración vemos que exisre una

sentido, conforme al artículo T de la, Ley de Marcas, se encuenrra vigente en

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

la clase del nomenclador internacional §iza) en la cual se pretende

siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este
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sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que

distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrad 
^. 

-----

Por tanto, al no compartir ambas marces la misma clxe del nomenclador internacional de

Niza, no se configura uno de los elementos esencides para la procedencia de la oposición,

esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la mism¿ clase o entre clases conexas

debidamente justificadas. En consecuencia, resulta jurldicamente viable la coexistencia

paclfica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parre

del consumidor promeüo en el mercado de referencia. --------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable e nuestro caso: "Habiendo claras

diferencias entre los productos Plr un lado y seroicios, por otro qae amparan dos marcas en conf,icto,

no se requiere entrar a analizar los elernentos ortográfcos o lasf.garatiuas de las mismas, ya que los

consurnidores no se confundirán si arnbas rnarcal llegan a coexistir en el mercado'e

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pecífrce de dos

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

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

enfoque de los servicios oue protegen ambas marcas. se concluye que no existe riesgo alguno de

confusión ürecta o indirecta. Además. el público objetivo de cada marca es claramente distinto.

Io oue elimina cualouier oosibilidad de conflicto en el mercado

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

^o^r{de h\pra es el cri

irrrpaÍo que se obti\ne de una ap:

ffi."
criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésra contagia a quien

aguayo de marcas. Editorial LeLey.2019. Asunción. págs. 104105.
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MARCA MOrSA y ETTQUETA, CLASE 35.**---

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

entre las mismas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en

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

registrarse cztno rnarcas los signos que constituyan una reproduccidn imitacitín, traduccidn,

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

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

prodactos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 1t registrofuesen susceptibles de causar

confasidn o an nesgo de asociación con ese tercerl, o signif.que un aprouecbarniento de la notoriedad

del signo o la dilucitin de su fuerua distintiua, caalquiera sea la tnAnert o rnedio por el cual se

hubiese becho conocido el signo".---

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n" 13/2025 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar

a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tento,
LA DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RESUELVE:

improcedente y no hacer lugar a,la acción deducida por
contra MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO

marcx "MOISA Y ETIQUETH' clase 35, Expediente n"
A VICTORIA LEZCANO OCAMPO.

lcáot.- \E«
E MOSAiC \ MPANY

r'

\

oposición al

12, solicitada

;tro de marcx

MARIAVIC

)\ rl

.:i*:==
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA
VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA MOISA Y ETIQI.'ETA, CII\SE 3'

Artlculo 2.- DI§PONER la prosecución de trámites de la de la
marca "MOISA Y ETIQUETA' clase 35, Expediente n' MARIA
VICTORIA LEZCANO OCAMPO.

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.
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POR II\ CUAL SE DECLI\RA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA
CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
.VIRANTRA", CLASE O5.-_**-

Asunción,
2 0 I,|iiR 2026

VISTO:

El expediente caratulado: AGRICHEM DO BRASIL S.A. contra SYNGENTA CROP
PROTECTION AG sobre oposición al registro de la marca, VIRANTRA, clase 05,y----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VIRANTRA
solicitada para la clase 05, en base a la marca YANTRA en la clase 05, por lo que corresponde a

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n' t.294/98,las marcas son signos que sirven

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

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrr 
^n 

pere

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

l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede ¿ su titular el derecho al uso

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

. inducir ürecta o indirectamente a confusión o asociación enffe los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan releción enue ellos.
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Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, entre las marcas en pugne: VIRANTRA (solicitada) vs. YANTRA (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
especlfica 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 pacíficamente en el mercado.----

Que, las diferencias son apreciables tanto griñca o auditivamenre, ral como enseña la

doctrina y la jurisprudencia mercaria alreeJizar el análisis de marcas para dererminar una eventual

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

coniunto y no por sus elemenros aislados

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos

fonéticos, esta similitud no alcanze un nivel que pueda generar confusión en el público

consumidor

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

marce lA-{stente (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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dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exisra una confusión entre

dichas marces. 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 puede inducir al consumidor a error o confusión. y en ningún momenro

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

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar le. fuerzt diferenciadora de modo
suficiente como pera el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.--

Que, al profundizar en las diferencias entre WRANTRA (solicitada) vs. YANTRA
(oponente), se aprecia que las mismas son notables ranro desde el punto de vista gráfico como

auditivo. La doctrina v la iurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse

de elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas enrre las

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

general claramente diferenciada

Que, Jorge Otamendi señda que: " La confusitín de marcas debe analizarse en función del

irnpacto general que la denominacidn produce en el consumidor medio. Es cracial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, la que los prefiu o suf.jos cnrnilnes a

uaias Tnarcas no son, en princi?io, sufcientes para generar confasidn. El consuntidor tiene la
capacidad de discirninar entre signos qile, aun compaftiendo una raíz comün, presentan sufcienus

diferencias gráf.cas, fonéticas o conceptuales. Bta capacidad es especialmente releuante en la clase

05, donde el uso de pref.jos genéricos o descnptiuos es cornún en prodactos fartnacéaticos. y por lo
limitarse el registro de ruueuas ruarcas Por la mera coincidencia de estos elementos." --

también es

n la clase

importante desmcar la situación particular de los productos

05, que eberca una amplia gama de productos, rales como
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farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se ceracteriza

Por su fexibilidad y amplitud, lo cual exige un análisis minucioso y detallado en cada solicitud de

registro, con el fin de g rantizar que este se ajuste a la evolución constante del sector médico y
farmacéutico. Thl enfoque adaptable permite que la clasificación en esra clase refleje
adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud, inco¡porando
nuevos productos y tecnología s.--------------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas VIRANTRA vs.

YANTRA no Presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexisrencia no
representa ningún inconvenienre legal.----

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y roralmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que Ia presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

artículo 2' dele Ley de marces ne l.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin
crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicirud de registro reúne los
elementos diferenciadores necesarios pera su regisrro, por lo que la oposición deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 183/24 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§
RESUELVE:
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Artlculo l.- DECLI\RAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
AGRTCHEM Do BRASIL s.A. contra SYNGENTA cRop pRoTECTIoN AG
sobre oposición el registro de la marca VIRANTRA, clase 05, Expedienre n" ZL3llgg
solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION LG.----------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de ro de la
marca VIRANTRA, clase 05, Expedienre n" Zl3lt
CROP PROTECTION AG

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédu

ENTA

SUÁREZ

Marcarios Litigiosos
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Asunción,
2 A l4AR 2020

YISTO:

El expediente caratulado: PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOE§íS

KEHLER sobre oposición al registro de marca "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO
ES SU SONzuSA SLOGAN Y ETIQUETIf' clase M,yi---

CONSIDERANDO:

Que, se promueyen oposiciones contra la solicitud de regisrro de le marca "WA§[A

ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETi{", solicitada

parz la clar,e 44, en base a le mrca. ODONTOS en la clese 44 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 un¿ m¿rc¿, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

t Artlculo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede e su tinrlar el derecho al uso

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

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

ue figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrr 
^n pure.

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 adminisuativa 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 "WA§[A ODONTO
NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN" se observa a simple vista que la misma es

indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ODONTOS, se percibe que enffe

las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual

y conceptual

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por la perte contraria, tal como lo dispone la normativa
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Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto,la declaración de rebeldla no solo otorga

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse c0rn0 rnarcas los signos que constitayan ana reproduccitín imitacidn, traduccitín,

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

conocido en el sector Pertinente del público, qile Pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

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

confusúín o an iesgo de asociacilin cln ese tercero, o signtf.que an aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo

y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esta

a merc solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

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

considere

en la Ley

')ikfiunu,io.'
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corresponde revocer el Dictamen n." 3L6/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

LA DIRECToRA o, o,.,*I#.#*.*os LITIGIosoS
RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOE§7S KEHLER sobre
oposición al registro de marca "§trA§trA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU
SONRISA SLOGAN Y ETIQUETI{' clase 44 Expediente n" 2183014 solicirada por
WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER.,

Artlculo 2.- RICHAZAR la solicitud de registro de la ODONTO
NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA S

Expediente n" 21830L4 solicitada por WILLIAM
! clase 44,

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula. -

Asuntos Marcarios Litigiosos

AL'
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NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN y ETTQUETA', CLASE 36.-----------

Asunción, za ftil,li 2026

VISTO:

El expediente caratulado: PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOE§7S

KEHLER sobre oposición al registro de marca "'WA§[A ODONTO NUESTRO ORGULLO

ES SU SONRISA SLOGAN YETIQUET,{' clase 36,y.;--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "'WA§[A

ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETI{', solicitada

para la clase 36, en base a la marca ODONTOS en la clase 36 respectivamente, por lo que

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, ul como lo expresa el Art. 1 de la Ley n" 1.2)4/98,las marcas son signos que sirven

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

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

'Artículo 15'.- El registro de una n.rarca hecho de acuerdo con esta le¡ concede asu tirularel 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

a inducir directa o indirectamente e confusión o asociación entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

CI00

tra oulen

o signo que

iera sea la cl
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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 constiruir una marca.

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "'WAW'A ODONTO
NUESTRO ORGULLO ES SU SONzuSA SLOGAN" se observa a sirnple vista que Ia misma es

indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ODONTOS, se percibe que €nrre

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 fuerzadisrintiva,

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

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

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

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

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

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

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

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

solicitada para su regisrro.----

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

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

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

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

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

interés en sustenrar la oposición

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

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

registrarse conTo rnArcas los signos que constitr.ryan ana reproduccirin imitaci(;n, traduccitín,

transliteración o transcripcirin total o parcíal de signos distintiuo idénticos o similar, notortlamente

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

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

confusión o un niesgo de asociacidn cln ese tercerl, o signtfque an aprluecbamiento de la notonedad

del signo o la dilución de su .faerza distintiua, cualquiera sea la ?rlAnerA o medio por el cual se

hubiese becbo conoudo el signo" .-

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

era que la marca solicitada se halla incursa en les causales prohibirivas de regisrro

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

Página3 de 4



.# &.. COUERNOnn' I uru,r;<:l(rxNAcroN;u-

\*dr pARAGUÁy RI,t1?il,i3,,T

Resolución D.A.M.L n.' fr ,t' f,i¡ ú-! * EÉD--ffiT-ij -:'. J I
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTT Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA \TILLIAM KARSTEN TOEVS
KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "\P'A'WA ODONTO
NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA' CLASE 36.--..-.--.-

corresponde revocar el Dictamen n! 317/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a Ia acción deducida por
PROMEDENT s.A. contre WILLIAM KARSTEN ToEwS KEHLER sobre
oposición al regisrro de marca "WA'WA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU
SONzuSA SLOGAN Y ETIQUETA" clase 36, Expediente no 2183039 solicitada por
ITILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER..

Artículo 2.-

NUESTRO
Expediente n

Artículo 3.-

RECHAZAR la solicitud de registro de la
ORGULLO ES SU SONzuSA SLOG

" 2183039 solicirada por WILLIAM

NOTIFfQUESE por cédula. ----

ODONTO
1' clase 36,

LER.-------

l*nz

tos Marcarios Litigiosos

,'..§\
i! rS'

, ',-tl-D\r.
I l-l .i ii. -:
lá,: 'i
\a \. )ilé '" -.
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Asunción, ? 0 ffAR 2026

VISTO:

El expeüente caranrlado: COMFAR S.A.E.C.A. contra EUROEARMA PARAGUAY

S.A. sobre oposición al registro de la marca, DEMPI, clase 05, f:------------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DEMPI solicitada

para la clase 05, en bese a la marca EMPA en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n' 1.2)4/98,las marcas son signos que sirven

para üstinguir productos o seryicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

legislación marcaria, ciertas restricciones pare el registro de une marce; es decir, dichas

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran p¿ra

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

registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho d 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

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

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

corresponde a esta instancia administrativa reelizar el análisis de la solicicud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadr¿ dentro de las restricciones para el registro de una

marce previstas en la Ley de Marcas.--

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

notar que la marc¿ solicitada DEMPI y la m*ca oponente EMPA gramaticalmente al primer

golpe de vista las mercas están expresadas de diferentes maneres, lo que hacen una marcada

diferencia entre las mismas.---

Que, entre las marcas en pugna: DEMPI (solicitada) vs. EMPA (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. Resalter estas distinciones permite una utilización más adecuada y

específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asl una comunicación clara y

efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

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

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

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

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

conjunto )¡ no Por sus elementos aislados

que se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos

ilitud no úcanze un nivel que pueda generar confusión en el públicoticos, esta
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Que, al reelizer el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

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

coniunto, sin artificiales desmembraciones. de forma sucesivaLno simukánea y. el resukado que

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

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

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

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

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

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión. y en ningún momento

podrán ec rrearr inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar le. faerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.--

Que, al profundizar en las diferencias entre DEMPI (solicitada)vs. EMPA (oponente), se

aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La

doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su

totalidad. evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores. y no a parrir de

elementos aislados. En este caso, las diferencias gráfrces, ortográficas y fonéticas entre las mismas

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

claramente diferenciada

Que, Jorge Otamenü señala que: " La confusión de rnarcas debe analizarse en función del

la denominacidn produce en el consumidor medio. fu crucial considerar la

os, sin detenerse en elementos aislados, la qae los pref.jos o sufios cornanes a

en Principíz, sufcienta para generar confusitin. El consurnidor tiene la
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capaadad de discirninar entre signos qae, aan compartiendo una raíz común, presentan saf.cienus

diferencias gruif.cas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente releuante en la clase

05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptiuos es común en productos farmacéaticos. y por lo

tantz, no debe limitarse el registro de nueuas marcas por la mera coincidencia de estos elementos." ---

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas DEMPI vs. EMPA no

presenta riesgo de confirsión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún

inconveniente legal. ---

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

üstinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente

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

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

originalidad

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 472/24 emitido por la

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

derecho.

Por tento,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RF§UELVE:

I DIRECCIO¡{NACIONAL
I »r p¡roprr,»¡,1>
I r¡;T¡,r.F.cruA,r.
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Ardculo 1.- DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
COMFAR S.A.E.C.A. contra EUROEARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al

registro de la marca DEMPI , clase 05, Expediente n" 24O37LG solicitada por
EUROTARMA PARAGUAY S.A..-..-----..

Artlculo 2.- DI§PONER la prosecución de trámites de I de registro de la
marca DEMPI, clase 05, Expediente n" 24037LG OEARMA

Artlculo 3.- NOTIFfQLTESE por cédula. -
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Asunción,2piilÁR 
l[lg

VISTO:

El expeüente caratulado: TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre

oposición al registro de marca "SAN UP" clase l0,yt---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SAN UP",

solicitada para la clase 10, en base a la marca extranjera SAN UP en la clase 10 respectivamente,

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el 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, ciertes restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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

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

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

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

ürecta o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

figuren, siempre que tengen relación entre ellos.
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Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,

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

marce previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "sAN (JP" se observa

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

SAN UR se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceptud.-

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 fuerza.distintiva,

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

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

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

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

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

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

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

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

procesal.--

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

de la oponente, sino que también refuerzala falta de aptirud de la marca
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Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de

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

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

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse corno rnarcas los signos qae constitayan anA reproducción irnitación, traduccirin,

transliteración o transcripción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similax notoiamente

conocido en el sector pertinente del públtco, qil.e ?ertenece A un tercero, cualesquiera qae sean los

productos o seroicios a los que se apliqae el signo, cuando sa uso y registrofuesen sasceptibles de causar

confasión o an nesgo de asociación con ese tercero, o signif.que un aprooechamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".----

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

Dirección considera que la marca solicitada se h¿lla incursa en las causales prohibitivas de registro

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

corresponde confirmar el Dictamen n.'81/26, de laJefatura de laPrimeraSalayhacerlugarala

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tento,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:
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Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TOTAL
HOME S.A. contr¿ ELVA RAQUEL GODOY sobre oposición al registro de marc¿
'SAN UP" clase 10, Expeüente n' 24L4756 solicitada por ELVA RAQUEL
GODOY.---

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
Expeüente n" 24L4786 solicitada por ELVA RAQUEL

Artlculo 3.- NOTlffQtfg§E por cédula. ---;

" clase 10,

Directora

Marcarios Litigiosos
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POR LI\ CUAL §E DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'SAN UP' CLI\SE 35._---

Asunción, 2C ll,ii l11fr

YISTO:

El expeüente caratulado: TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre

oposición al registro de marca "SAN lJP" clase 35,yi----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SAN UP",
solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera SAN UP en la clase 10 respectivarnente,

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 regularoria,

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

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

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

' Artículo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su tinrlar el derecho al uso

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR IIT CUAL SE DECLIIRA PRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A IIT ecclÓN
DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE
oposrclóN AL REGISTRo DE LA MARCA osAN up. cll\sn 35.*---

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

corresponde a esta instancia administrative realizar el análisis de la solicirud en trámite y 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 "sAN IJP" se observa

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

SAN UR se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas

en los planos fonético, visual y conceptud.

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

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

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

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 forme, 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 verecidad

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

procesal.--

de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la decl¿ración de rebeldía no solo ororga

de [a oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

n
i))'//
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POR IIT CUAL SE DECTIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A TI\ ACCIÓN
DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA'SAN UP" CLASE 3'.._--_-

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causel prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artlculo 2 delel.ey n' 1.294/95 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse corno rnArcAs los signos q&e constittqtan ana reproducción imitacitín, traducción,

transliteracitin o transcnpcidn total o ?arcial de signos distintiuo ídénticos o similar, notoriarnente

conocido en el sector pertinente del públho, qile Pertenece A tnn tercerl, caalesquiera que sean los

productos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 7 regtstrofuesen susceptibles de causar

confusitin o un riesgo de asociación con ese tercerl, o signif.que un aprouecbarniento 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 juríüco marcario vigenre, esta

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

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

confirmar el Dictamen n.' 82/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:
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poR Ll\ cuAL sE DECIIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR A rlr eccróN
DEDUCIDA pOR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBR.E

oposrcróN AL REGISTRo DE rlt MARCA *sAN up, cll\s835.-----

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TOTAL
HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre oposición al registro de marca

"SAN UP" clase 35, Expediente no 2414771 solicitada por ELVA RAQUEL
GODOY.---

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de la P" clase 35,

Expediente n'24L4771 solicitada por ELVA RAQUEL

Artlculo 3.- NOTIFfQLIESE por cédula. ---

tos Marcarios Litigiosos

AL'
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POR LI\ CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROEARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA'PEAGESIC',
CLASE 05

Asunción,
2 0 ¡4AR 2026

VISTO:

El expeüente caretuledo: PHAMANEST S.A. conrra EUROFARMA PARAGUAY

S.A. sobre oposición al registro de la marca, PEAGESIC, clase 05,y---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición conffe la solicitud de registro de la marca PEAGESIC

solicitada para la clase 05, en base a la marca EEAGESIC en l¿ clase 05, por lo que corresponde a

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

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

momento de ma.lizar la oposición a la solicitud de registro de una marce, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el A¡t. 1 de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

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

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

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

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

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

ue figuren, siempre que tengan releción entre ellos.

de la misma

quien lesione

que pueda

sea la clase
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POR II\ CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LIT
ACCIÓN DEDUCIDA
PARAGUAY S.A SOBRE

POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROMRMA
OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE IIT MARCA'PEAGESIC',

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

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

notar que la marce solicitada PEAGESIC y la marca oponente EFAGESIC grematicalmente al

primer golpe de vista las marcas están expresedas de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada diferencia entre las mismas.-----

Que, entre las marcas en pugne: PEAGESIC (solicitada)vs. EFAGESIC (oponente), en

conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y

conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la inte¡pretación y aplicación de

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

específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación claray

efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas

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

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfr,ce o auütivamente, tal como enseña la

doctrina y la jurisprudencia marcaria elrealizar el análisis de marcas para determinar una evenrual

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

conjunto y no por sus elementos aislados

además debemos mencionar que el sufi;o GESIC es de uso común en

pare mercas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie

sobre palabras o sflabas de uso común.----
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POR III CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OPEAGESIC',

CLASE 05

Que, referente a lo mencionada podemos citar GESIC: GESIC Registro n' 551.178,
BERAFEN GESIC Registro n" 569.277, LEVOMIN GE§IC Registro no 568.406, GALEN
GESIC Registro no 52L.286 entre otros, todas coexistiendo enrre si, en la clase

05.-------

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

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

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

arroie la visión en coniunto es el criterio oue dcbe primar a Ia hora de determiner si existe

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

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

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algun¿s letras en común. también es

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión". y en ningún momenro

podrán aLcerre Í inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fierze diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.-

Que, al profundizar en las diferencias entre PEAGESIC (solicitada) vs. EFAGESIC

(oponente), se aprecia que las mismas son notables tento desde e[ punto de vista gráfico como

auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse

en su totalidad. evaluando el impacto coniunto que generan en los consumidores, v no a partir

En este caso, las üferencias gráficas, ortográficas y fonéticas enrre las

para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EI.JROFARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA *PEAGESIC"

CLASE O5,*.--*

Que, Jorge Otamendi señala que: " La confusidn de marcas debe analizarse en función del

impacto general que la denorninacirin prodace en el consumidor medio. Es crucial considerar la

totaltdad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, y que los prefios o safios cornanes ¿t

oarias rnArcAs n0 son, en pincipio, saf.cientes Para generar confusitín. El consurnidor tiene la

capacidad de discriminar entre signls que, aan clmPartiendo una raíz común, presentan sufcientes

diferencias gruíf.cas, fonéticas o conceptualel futa capacidad es especialrnente releuante en la clase

05, donde el uso de prefjos genéricos o descriptiaos es comrin en prodactos farmacéuticos. y por lo

tAnto, no debe limitarse el registro de nueuas marcas por la mera coincidencia de estos elementos." ---

represente ningún inconveniente legal.-------

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

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

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

artículo T de la Ley de marcas le L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dict¿men n" 50/26 emitido por la

Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
DE ASI.'NTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

Que, en base a los argumentos expuestos, se

EFAGESIC no presenta riesgo de confusión en el

confirma que las marc¿s PEAGESIC vs.

mercado. Por lo que su coexistencia no

V\
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ResoluciónD.a.M.L"."--C Ú 0 ?21
POR IIT CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANE§T S.A. CONTRA EUROEARMA
PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA'PEAGESIC",
CLASE O5.-*---

RESUELYE:

Artlculo l.- DECLIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
PHAMANEST S.A. contra EUROEARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al
registro de la marca PEAGESIC , clase 05, Expediente no 2469550 solicitada por
EURO FARMA PARAGUAY S.A. --...

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de uámites de la solici registro de la
marca PEAGESIC, clase 05, Expedienre no 2469550 solic OEARMA

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.
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Resolución 
"

POR LA CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A
III§ ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZ, NATALIA LUIS
BI§CHOFF Y JUAN ENPNÉS BOLF ZABRODTEC CONTRA JUAN MIGUEL
BEMTEZ INSAI,JRRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCAIB
sToRE Y ETIqUETA, CLI\SE 35.-----

Asunción,

YISTO:

2 3 mAR 2020

El expediente caratulado: FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS
BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTTA JUAN MIGUEL BENITEZ
INSAURRALDE sobre oposición al registro de marca'JB STOREYEXQUETIf'clase 35,yr-

_\ CONSIDERANDO:

¡ Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca 'JB STORE Y
ETIÓUETI{', solicitada para la clase 35, sobre la base del registro de las marcas JHONNY B.

GoóD Y ETIQUETA clase 35, JB JORGE BISCHOFF clase 25, ESTANCIA y CABAñA
DON JUAN JB Y ETIQUETA, clase 35 por lo que corresponde determinar si las marcas son o

no confundibles.------

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

momento de enalizar 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.

I Artículo l5t.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su tituler 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 conñrsión o asociación enffe los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan rel¿ción entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A
TII§ ACCIONE§ DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NAT¡ILIA LIIS
BI§CHOFF Y TUAN ANDRÉ§ BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL
BEMTEZ IN§AURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCAIB
sToRE Y ETIQUETA, CLA§E 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 resricciones para el registro de una merca; es decir, dichas

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, antes de entrar a tnilizer el fondo de la cuesrión, y ffas la verificación del sisrema

informático de la Institución, se puede consrarar que la merca JoHNNy B. GooD y
ETIQUETA, correspondiente a la oposición n' L862644, se encuenrra vencida, con lo cual, el

ticular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la

mafcas rlen€,Qnos que

,rrag(orde la\ase 1

ry{@,Adm¡Ñc¡¿
/q"lforir', o tf po

I\ 1/l

7

Que, corresponde reilizer el estudio de las siguientes oposicionesJBJORGE BISCHOFF
clese 25, ESTANCIA y CABAÑA DON JUAN JB y ETIqUETA, clase 35.------------

Que, al observar le netaraleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que

existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sisrema informático de

la solicitud de registro, JB STORE Y ETIQUETA pretende proreger

específicamente: %dministracitin de negocios en el campo del transporte y
de negocios y trabajo de of.cio; Adrninistracitin de prograrna¡ de descuento

rticipantes obtener descuentos en productos y seruicios a traués del uso de una
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POR LA CUAL SE DECII\RAN IMPROCEDENTES Y NO §E HACE LUGAR A
LITS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS
BISCHOFF Y JUAN ANDRÉ§ BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL
BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCAIB
sToRE Y ETIqUETA, CLASE 35.----

taliüa de mernbresía de descuento; Administracitín 7 gestidn de negocios; Agencias de colocacidn;

Agencias de empleo temporal; Agencias de exportacitín e irnportacirin; Agencias de importacidn y
exPol'tación; Agencias de importacidn y exportacidn en el campo de la energía; Agencias de

importacidn-exportación de productos; Agencias de talento fgatirin o ernpleoJ; Agentes de

publtcidad; Alquiler de distnbuidores autornáticos; Alquiler de espacios publicitarios; Alquiler de

aPacios publicitarios en sitios ueb; Alquiler de espacios publicitanos y matenal publicitano;
Alquiler de maquinaria I equipo de ofcina; Alqailer de material publicitario; Alquiler de

máquinas de escibir I máquinas copiadoras; Alquiler de máquinas o aparatos para ofcinas;

Alquiler de stands Para uentas; Alquiler de todo tipo de mateial de publicidad y matenales d.e

presentacidn de marketing Alquiler de aallas publicitaias; Análisis de costos; Análisis de datos de

negocios; Análisis de datos y estadísticas de inuestigación de mercado; Análisis de mercado; Análisis
de respuesta a la publicidad; Análisis de trabajo para deterrninar aptitades ) otls requisitos de

trabajadora; Análisis y tasacirin de empresas; Arcbiuo de documentos o cintas magnéticas [trabajos
de ofcinaJ; Asesoramiento de efciencia em.presarial; Asesoramiento de negocios e informacitin;
Asesoramiento de negocios e informacidn cornercial;". Mientras que las marcas registradas JB
JORGE BISCHOFF" protege productos de la clase 25. específicamente-. "Bota!, calzados en

general, pantuflas, cintos (uestimenta) 1 sandalias", ESTANCIA y CABAñA DONJUANJB y
ETIQUETA Protege servicios de la clase 35, específicamenre: "compra-venta de ganado". Con
esta comParación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de productos y servicios

ofrecidos por las mercas en Dusna.---

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

el principio del Sisteme Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca

la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cuel se pretende

, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este
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POR LA CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A
LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS
BI§CHOFF Y JUAN ENONÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA TUAN MIGUEL
BEMTEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCAJB
sToRE Y ETIQUETA, CLASE 35.--__

sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que

distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrad a.. -----

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

Niza, no se configura uno de los elementos esenciales p*tla.procedencia de la oposición,
esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de le misma clase o entre clases conexes

debidamente justificadas. En consecuencia, resulta jurídicamente viable la coexistencia
paclfica de ambas marces, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parre

del consumidor promeüo en el mercado de referenci 
^. 

--------------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuesrro caso: "Habiendo claras

diferencias entre los prlductos por an lado 1t senticios, por otro que amparan dos marcas en conf.icto,

no se requiere entrar a analizar los elernentos ortográfcos o lasfguratiuas de las rnismas,la que los

consamidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el rnercado

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífice de dos

marcas, es necesario anilizar 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

lo que elimina cualquier posibilidad de conficto en el mercado.

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

compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

Derecho paraguayo de marcas. Editorial LaLey.2019. Asunción. págs. 104105.
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POR IIT CUAL SE DECLI\RAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A
LI\S ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS
BISCHOFF Y JUAN ETVONÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL
BEMTEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LA MARCAIB
sToRE Y ETIQUETA, CLASE 35.----

impacto que se obtiene de une aprehensión espontánea y pre refexiva pues, ésta contagia a quien

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

entre las mismas.-----

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en

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

registrarse corno tnArcas los signos que constituyan ana reproduccídn irnitacitin, traduccitin,

transliteracidn o transcnpción tntal 0 parcial de signos distintiao idénticos o siruilar, notoriamente

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

?rodactls o seraicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen srtsceptíbles de causar

cortfusidn o un nesgo de asociación cln ese tercerl, o signif.que un aprouecbarniento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiua, cualqaíera sea la nlanera o rnedio 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 marce solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de

registro estipuladas en la Ley I.294/95 y reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n' 582/2022de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar

a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

DECII\RAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por

JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS
.ODIEC contra JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE sobre
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POR LA CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A
LIIS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZ, NATALIA LIIS
BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL
BENITEZ IN§AURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCAJB
sToRE Y ETIQUETA, CLI\SE 35.----

oposición al registro de marca 'JB STORE Y ETIQUETI{' clase 35, Expedienre no

18447 29, soliciteda por JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE.- - - - - - -
Artlculo 2.- DI§PONER la prosecución de trámites de la registro de la
marca "JB STORE Y ETIqUET,{' clase 35, icitada por

JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE..-....

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A.
soBRE OpOSrCrÓN AL REGTSTRO DE rlt MARCA MOTOWOLF y ETIQUETA,

Asunción, 2s üi¡lR 2020

VISTO:

El expediente caratulado: AUTECO MOBILITY S.A.S. conrra COLLECTION S.A.
sobre oposición al registro de marca "MoTostrolF y ETIeuETlt'' clase 35,yr-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MOTO1trOLF y
ETIQUETA', solicitada pare la clase 35, en base a la marca .WOLF" 

clase 12, 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 enilizer la oposición a la solicitud de registro de una merca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo exPresa el Art. 1 de la Ley n' L.294/98,las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenffan para
precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a consdtuir una marca.

lArtículo 15".- El registro de una marcahecho de acuerdo con esta le¡ concede asutitulerelderechoaluso
exclusivo de la misma y a ejercer ente los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

]itar
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POR LIT CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA,
CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defens¿ del interés del público consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al teelizer el cotejo entre las marcas MOTOVOLF (solicitadr) y WOLF
(oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante le esffuctura de la
segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos,
el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo
establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria, viendo de esta manera
notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible
coexlstencla

Que, desde una PersPectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud 'MOTO\trOLF" y la oposición
'WOLF', lo que conlleva un alto riesgo de confusión en el público consumidor. Esta confusión
puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar erróneamenre un
producto Por otro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan producros que
provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados económicamente. -----

la protección de las marcas tiene precisamenre como finalidad evirar esros riesgos de

iación indebida, salvaguardando no solo los inrereses del titular del derecho

el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a idendficar

tos o servicios con certeze.. En consecuencia, la coexistencia de los signos
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POR LIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA,
clltsE 35.--*--

MOTOWOLF y WOLF en el mercado afectarla negativamenre la función distintiva de la marca
oPonente.

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

público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas,
además debemos tener Presente que las tnatras ea caestión tienen porfinalidad distingair
los tnismos seroicios, lo que nos da la p¿ura que la oposición sea declarada
procedente.

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evirar esros riesgos de
confr¡sión y asociación indebida, salvaguardando no solo los inrereses del tirular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes denen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
MOTOW'OLF y WOLF en el mercado afectaría negativamente la función distinriva de la marca
oPonente

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca
solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la faerzadistintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marc¿. ------

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 la Ley n" I.294/98 De Marcas.

y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

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

Que, por

{ón considera

Pág¡ne3 de4

.,Il a f

2/.&t §-



# q GOIIIERNOo,. I »lnrcc¡óNs.{croNAL

\j PARAGUAY I i'1,','i?lTil:','

Resolución D.A.M.L".'_*1} ü Z ?" 3
POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTT Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOVOLF Y ETIqUETA,

estipuladas en la Ley n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n! 618/25, de laJefarura de la Primera Sala y hacer lugar a la
oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
AUTECO MOBILITY S.A.S. contra COLLECTION S.A. sobre oposición al registro
de marca "MOTOWOLF Y ETIQUETI{' clase 35, Expediente no 2231337 solicitada por
COLLECTION S.A..-.-

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro LFY
ETIQUETIf'clase 35, Expediente n" 223L337 soli, s.A.--------

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. ---

Directora

tos Marcarios Litigiosos
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DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPAflONS A.G.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPTVIO, CLASE O5._-**_--.

Asunción,
2 ?' iii,AR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GALDERMA S.A. contra SYNGENTA PARIICIPATIONS
A.G. sobre oposición al registro de marca "EPnrIO" clase 05, yr---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "EPIVIO",
solicitada parela clase 05, en base a Ia marca 'EPIDUO" clase 05, por lo que corresponde a esra

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la,leyL resta dependencia administrativa, al

momento de anilizar 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

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

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

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

.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tidar el derecho al uso
y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

que figuren, siempre que tengen releción entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARNCIPATIONS A.G.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA EPIVIO, CLASE O'.-_-__-_-_

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
corresponde a esta instancia administrative realizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al reafizer el cotejo entre las marcas EPryIO (solicitada) y EPIDUO (oponente), se

advierte que la primera reproduce de manera total y relevanre la esrructura de la segunda. Si bien
el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio
prevalente en materia de propiedad indusuial es el examen de conjunto, tal como lo establecen

principios internacionales y nacioneles de protección marcaria, viendo de esta manere notamos
que no existen diferencias relevantes p re considerar une posible
coexistencia.

Que, desde una Perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud 'EPfVIO" y la oposición "EpIDUO,,,
lo que conlleva un alto riesgo de confusión en el público consumidor. Esta confusión puede
manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar erróneamenre un
producto Por offo, o indirecta, d inducir a pensar que ambos signos designan productos que
provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentren vinculados económicamente. -----

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los inrereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a idendficar
el ori o servicios con certeze. En consecuencia, la coexistencia de los signos

en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca
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POR LIT CUAL SE DECLI\RA PROCEDENTT Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPAIIONS A.G.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPTYIO, CLASE O5.__-**_--

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

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

además debemos tener presente que las m.anras en caestión tienen porfinalid.ad distingu.ir
los mistnos seruicios, lo que nos da la paura que la oposición sea declarada

procedente.

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evirar esros riesgos de

confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los inrereses del titular del derecho

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos

EPIWO y EPIDUO en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca

oPonente.--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:l Dictamen n." 37)/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

corresponder así en derecho.----

i
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POR II\ CUAL SE DECLARA PROCEDENTT Y Ü[ #"CT 
'TOfr. 

&N"ACCIÓN
DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE O5.-..-___--

LA DIRECToRA o, o,#i5lfr*.*os LITIGIosos
RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
GALDERMA S.A. contra SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. sobre oposición al
registro de marca "EPfVIO" clase 05, Expediente n" l456lS2solicitada por SYNGENTA
PARTICIPAIIONS A.G. .---

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de .O" clase 05,
Expediente n" l456LS2solicitada por SYNGENTA p.

SUAREZ

Marcarios Litigiosos

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -;r,.

//':'
Í!;
lr ';,
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POR LI\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ACCIÓN
DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL
MARCELo LEzcANo ALCARAZ soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE LA
MARCA VOLLSLJN y ETIQUETA, CLASE t2.----------

Asunción, 23 [i|AR 2026

VISTO:

El expeüente caratulado: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB contra GABRIEL

MARCELO LEZCANO ALCARAZ sobre oposición al registro de marca "VOLLSLIN Y
ETIQUET?f' clase 12, y t- - - - * - - -

CONSIDERANDO:

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

ETIQUETIf', solicitada para la clase 12, en base a la merce "VOLVO" clase 12, por lo que

corresponde e 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, al

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el 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

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

y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales les ¿cciones y medidas que correspondan

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

que figuren, siempre que tengen releción entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

Que, en ese orden de ideas, y 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 reeJizer el cotejo entre las marcas VOLL§UN Y ETIQUETA (solicirada) y
VOLVO (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la

estructura de la segunda. Si bien el análisis comperativo puede atender a los elementos

individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de

conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y naciondes de protección marcaria,

viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar une posible

coexistencia

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "VOLLSUN Y ETIqUETA" y la
oposición 'VOLVO', lo que conlleva un alto riesgo de confusión en el público consumidor. Esra

confusión puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar

erróneamente un producto por otro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan

prod 'ienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados

ón de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de

indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
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anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes rienen derecho a identificar

el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos

VOLLSUN Y ETIQUETA y VOLVO en el mercado afectaría negativamente la función

distintiva de la marca oponenre.

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

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

además debemos tener presente que las tnatras en cuestión tienen porfinalidad distinguir
los mismos seroicios, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada

procedente.

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de

confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los inrereses del tirular del derecho

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar

el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos

VOLLSTIN Y ETIQUETA y VOLVO en el mercado afectaría negativamente la función
distintiva de la marca oponente.--

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 faerzeüstintiva,

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

las semejanzas mencionadas, esra Dirección considera que existirá el riesgo de

ión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos 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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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/)8 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n." 405/25, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECII\RAR procedenre y hacer lugar a la acción deducida por
vol-vo TRADEMARK HOLDING AB conrra GABRIEL MARCELO LEZCANO
ALCARAZ sobre oposición al registro de marca "VOLLSUN y ETIQUETA, clase 12,
Expediente no 2520368 solicitada por GABzuEL MARCELO LEZCANO
ALCARAZ.

Artfculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro "VOLLSLIN Y
ETTQUETA" clase 12, Expediente no 252O3Gt solici MARCELO
LEZCANO ALCARAZ

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asunción, 23 ¡4AR 2020

VISTO:

El expediente caratulado: GP BAITERIES INTERNAIIONAL LIMITED contra

RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposición al registro de marca "POWER BANK Y
ETIQUETIf' clase 35, y;--------

CON§IDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PO§7ER BANK
Y ETIqUETTt'', solicitada para la clase 35, en base a la marca exrranjera GP PO\VERBANK, en

la clase 09 y 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo exPresa el Art. 1 de la Ley no L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

I Artlculo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contr:gui§\lesione 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 rengan relación entre ellos.
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legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso

interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre *PO§íER BANK Y

ETIQUETA' (solicitada en clase 35)y "GP POWERBANK", (con registro en el extranjero clase

0ey 3s).

Que, uno de los criterios para. anilizar [a posibilidad de confusión existenre enrre los

signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de

forma sucesive y no simultáneey, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que

debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

POY/ER BANK Y ETIQUETA (solicitud)

GP PO\ffERBAI{K (oposición)

esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante y la

advierte que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en todas
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las letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica

secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca

solicitada cuenta con una etiquete que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior,

lo cual podría generar confusión en el público consumidor

En ese sentido, tanto la jurisprudenciey la. doctrina sobre la mareria, han establecido

que las mercas deben ser distinguibles, condición esencial para la registrabilidad de un signo es

que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anteriorided. -----

Que, por otra Parte, el oponente manifiesta que su marce, es una marca registrada

previamente en el extranjero y que la misma además de contar registros concedidos en diversos

países, es una marca notoria y como tal debe ser protegiday priorizada en relación a lamarca
oponente ya que sus registros son previamente concedidos en el extranjero

Qo., el Convenio de París posee fuerza legal en nuesrro país, el cual en su Art. 6 bis

establece que: " (...) 1) Los países de la Unidn se clmprorneten, bien de of.cio, si la legislación del país

lo permite, bien a instancia del interesado, a rebusar o inaalidar el registo ) a prohibir el uso de

ilna rnarca de fibrica o de comercio qae constitilla la reprodaccidn, imitacitín o tradaccitín,

susceptibles de crear confusión, de una rnArca que la autoridad cornpetente del país del regisffo o del

uso estimare ser allí notoriamente conocida corno siendo la rnarca de una persona que pueda

benefciarse del presente Conuenio 1t utilizada para productos idénticos o similares (...)". -----

ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo
'a "Derecho Paraguayo de Marcas", dice:"Las llamadas noarcas notorias.../...

Pá,g¡na3 de 6



# \ COnIERNS»nr r ¡:¡nlit:<.¡óN r*¡rcri)N,rr.

\"# PARAG UAY i-T,l'1?¿.',-'."i',1

Resolución D.a.M.LÍL'---SS ffi ?_ 2 6
POR LI\ CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y §E HACE A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNAilONAL LIMITED CONTRA
RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRo DE LA MARCA
povER BANK y ETIQUETA, CLASE 35._______-__

territonalidad) I cln resPecto a productls o seraicios no prltegidos pur su regtstrl I con los cuales no

hala relacitín (excepción al pnncipio de apecialidad).' -----------

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 trTArca intensamente

utilizada, de gran dfusitín 0 goza del carácter de notoia, el criterio que se al¡lica en el cotejo es

igaroso o más esticto, con lafnalidad de euitar el aprouecbarniento del prestigio ajeno, bacer ualer
la leahad, buena fe comercial y protryr los intereses del ptiblico consumidor"3 y en esre sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de auros, además de las

manifestaciones obrantes en el expediente adminisuativo, tras reelizar una investigeción más

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponenre extraniere GP POWERBANK y
tras le búsqueda reelizeda. en la base mundial de datos de marcasa, tenemos que se encuentra
registrada la marca GP pO§ruRBANK, en la clase Og y 35, en numerosos países y a nombre del

titular oponenre, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.-

En conclusión, vemos que el solicitante no incorpora a su marca tan siquiera un
elemento novedoso y distintivo que permita la diferenciación de oros comerciantes y/o
prestadores de servicios relacionados al rubro. Además, encontrándose registrada una marca

idéndca a la solicitud presentada en la misma clase, esra Dirección es de la resitura que no es

posible eutorizer su registro en estas condiciones

E MARCAS" -Jorge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo perrot,2}l7

'/4itmtiiewlt

r\/ \\.' .

\':' I r'iJÍ

'? 
"DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. A¡andura 8dit.,2007 - Pag. 193.
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Que, así las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la

objeción es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goze. del carácrer de notoria, el

criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el

aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proreger los

intereses del público consumidor

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

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

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

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

prohibiciones establecidas en el Arr. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: ".A/, podrá

re§strarse conTo rnArcAs los signos que constitayan ilna reproduccidn innitacitin, traduccirín,

transliteracidn o transcnpci(in total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoiamente

conocido en el sector pertinente del público, qr4e Pertenece d iln tercero, cualesquiera que sean los

produaos o senticios a los que se aplique el signo, cuarudo su uso 1 registrofuesen susceptibles de caasar

confusión o un riesgo de asociacitín cln ese tercerl, o signif.que un aprouecbarniento de la notoriedad

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

de Marcas", Buenos Aires, Abeledo Perror, 2012.8ve.Ed.Pg.245.
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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 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 ¡." 667/24, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GP
BAITERIES INTERNAIIONAL LIMITED contTa zuCARDO IRAMAIN LOPEZ
sobre oposición al registro de marca "POWER BANK Y ETIQUET){' clase 35,
Expediente n" 7661573 solicitada por RICARDO IRAMAIN LOPEZ.-

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca " BANK Y
ETTQUETA" clase 35, Expediente n" t66I573
LOPEZ.-..-

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula. .-

Marcarios Litigiosos
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Asunción, 23 l4,tp- lo16
VISTO:

El expediente caratulado: GP BATTEzuES INTERNAIIONAL LIMITED conrra
RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposición al registro de marca "POItrER BANK Y
ETIQUETA' clase 09, y;----*---

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de regisrro de la marca "POWER BANK
Y ETIQUETTt'', solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera GP POWERBANK, en

la clase 09 y 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

momento de enarlizar 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 disdnguir productos o servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia

legistro de une marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tinrlar el derecho al uso
a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

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

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

precautelar otros derechos o intereses, tan váIidos como el derecho 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 reúizar el análisis de la solicitud en rámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el regisrro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso

interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no enrre "PO'VtrER BANK Y
ETIQUETA' (solicitada en clase 09)y "GP POII'ERBANK', (con registro en el extranjero clase

0e y 3s).

Que, uno de los criterios pa;.e enalizer la posibilidad de confusión existenre entre los

signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de

forma sucesiva y no simultáneay, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que

debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión enrre las mismas.

POV/ER BANK Y ETIQUETA (solicitud)

GP POW'ERBANK (oposición)

comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante y la

advierte que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en todas
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las letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica

secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca

solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior,

lo cual podría generar confusión en el público consumidor

En ese sentido, tanto la jurisprudencia y la doctrina sobre la materia, h¿n establecido

que las mercas deben ser distinguibles, condición esencial para la regisrrabilidad de un signo es

que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anreriorided. ------

Que, por otra parte, el oponente manifiesta que su marca, es una merca registrada

previamente en el extranjero y que la misma además de contar registros concedidos en diversos

países, es une marca notoria y como tal debe ser protegiday priorizada en relación alamarca
oponente ya que sus registros son previamente concedidos en el extranjero

Qo., el Convenio de París posee fuerza legal en nuestro país, el cual en su Art. 6 bis

establece ql.e: " (...) 1) Los países de la Llnidn se comprotneten, bien de of.cio, si la legislacitín del país

lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o inualidar el regisyo )t a probibir el uso d,e

una TnArca de ftbrica o de comercio qile constitala la reproducción, imitacidn o tradacción,

sascePtibles de crear confusión, de una tnarca que la autoridad corupetente del país del registo o del

uso estintare ser alli notoriarnente conocida corno siendo la rnarca de una persona que pueda

benef.ciarse del presente Conuenio y atilizada para productos idénticos o similares (...)". -----

aún más en el análisis respecro a las marcas nororias, el Dr. Carmelo

Paraguayo de Marcas", dice: "Las llamadas rnArcAs notorias .../...
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territznalidadl y con resPecto a productos o senticios n0 protegidos por .ta registro 1t con los cuales no

bay relacitin (excEción al pnncipio de especialidad).' -----------

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

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

utilizada, de gran dr.fusión o g»za del carácter de notoria, el cnterio que se a?lica en el cotejo es

riguroso o rnás estricto. con lafnalidad de euitar el aprouechamiento del pratigio ajeno, bacer ualer
la leahad, buena fe cornercial y prlteger los intereses del público consurnidoy'" y ., este sentido la
casualidad milagrosa no puede existir. Así las coses, en el caso de auros, además de las

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

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponenre extranjera GP PO'WERBANK y
tras la búsqueda reelizade en la base mundial de datos de marcasn, tenemos que se encuenrra

registrada la marca GP POWERBANK, en la clase 09 y 35, en numerosos países y a nombre del

titular oponenre, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.--

En conclusión, vemos que el solicitante no incorpore a su marca tan siquiera un
elemento novedoso y distintivo que permita la diferenciación de otros comercianres y/o
prestadores de servicios relacionados al rubro. Además, encontrándose registrada una marca

idéntica a la solicitud presentada en la misma clase, esra Dirección es de la tesirura que no es

posible autorizar su registro en estas condiciones

¿ierv/resu
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Que, así las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la

objeción es una marce intensamente utilizada, de gran difusión o goz del carácter de notoria, el

criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más esrricro, con la finalidad de evitar el

aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los

intereses del público consumidor

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

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

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

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 2delel,ey n" t.»4/95 De Marcas.-

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

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

registrarse corno rnArcas los signos qae constituyan ilna reproducción imitacirín, traduccirín,

transliteracitin o transcnpcitin total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnente

conocido en el sector Pertinente del püblico, qae Pertenece A an tercero, cualesquiera que sean los

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

confusidn o un riesgo de asociacitin cnn ese tercerl, o signtf.qae un aprouecbamiento de la notoriedad

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

hubiese

de Marcas", Buenos Aires, Abeledo Perror, 2012.8ve.Ed.Pg.245.
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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' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n! 337/24,de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder asl en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECII|RAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GP
BATTERIES INTERNAIIONAL LIMITED contTa zuCARDO IRAMAIN LOPEZ
sobre oposición al registro de marca "PO!trER BANK Y ETIQUETI{' clase 09,
Expediente n' 1661965 solicitada por RICARDO IRAMAIN LOPEZ.-

Artfculo 2.-

ETIqUETIT
RECHAZAR la solicitud de registro de la

clase 09, Expediente n" 1661)65 solicitada
LOPEZ.-.

BANK Y

tos Marcarios Litigiosos
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Asunción, ?3 ¡4ÁR ZCIZ6

VISTO:

El expediente caratulado: AUTECO MOBILITY S.A.S conrra ARGEMA S.A. sobre

oposición al registro de marca "VOLTA CYCLING LOVERS" clase 12, y.r----*--

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VOLTA
CYCLING LOVERS", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca VOLTA
MOTORBIKES clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las mercas son o

no confundibles.-----

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

Jl registro de una marca hecho de acuerdo con este Ie¡ concede a su tirular el derecho al uso

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Qr., al cotejar las marcas solicitada VOLTA CYCLING LOVERS y VOIJIA
MOTORBIKES oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente

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

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

llevar tanto a la confusión directa (tomar ana marca por otra) como a la indirecta (considerar que

ambas tienen un mismo origen de produaitín).----------

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

VOLTA, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto perceptivo

dentro del conjunto marcario. Si bien los términos "CYCLING LOVERS" y "MOTORBIKES"

difieren entre sí, tales expresiones cumplen una función complementaria frente al elemento

común, que permanece idéntico en ambas configuraciones.-----------

Que, corresponde desmcar que la marca VOffA MOTORBIKES se encuenrra

debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro ns 543.286 en la clase 12, encontrándose

por la protección que otorga la normative mrcarianacional. Dicho registro

el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes

afectar su esfera jurídice.*--*-
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Que, el Dr. Otamendi manifiesta: "... Confusión entre ?roductos ! sensicios: (Jn seruicio de

reparacitín de teleuisores Por su relacidn íntima con los teleuisores puede dar lugar a confusidn si las

trTarcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser aariados, bastará que exista esa íntirna

ifu..''. De ello se colige que

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

punto de vista denominati.vo. ------------

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

"VOLTA CYCLING LOVERS" y la marca oponente'VOLfA MOTORBIKE" enconrramos

similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual

las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o

asociación.-

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones "VOLTA CYCLING
LOVERS' (solicitada) y "VOLTA MOTORBIKE" (oponente), se advierte la existencia de una

marcada semejanza en su configuración estructural, composición gráfrca y sonoridad general,

circunstancia que resulta relevante al momento de analizar la eventual coexistencia pacífica de

ambos signos en el mercado. En la parte estructural genera una impresión visual muy próxima

entre los signos en conficto, pudiendo dificultar su diferenciación a simple vista por parte del

público consumidor

Que, finalmente, corresponde señalar que ninguno de los términos en cuesrión posee un
significado propio o una carga semántica determinada dentro del lenguaje común, tratándose en

de fantasía. Esta circunsrancia impide que el público pueda

r de un contenido conceptual específico, razón por la cual la apreciación de

- |orge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017
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los signos queda esencidmente vinculade a su aspecro gráfico y fonético, ámbitos en los que

como se ha señalado la similitud resulra considerable.---

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

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

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

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 2deleley n" L.294/95 De Marcas.-

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

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

regtstrarse czrno rn¿¿rcas los signos qae constituyan anA reprodacción imitación, traduccirin,

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

conocido en el sector pertinente del pilbltco, que Pertenece a il.n tercero, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su uso 7 regisffofuesen suxeptibles de cailsAr

confusidn o un iesgo de asociacitin cln ese tercerl, o signif.que un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".---

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

Dirección g!q([3ra que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

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

Dictamen n! 135/24, de la Jefatura de la Tbrcera Sala y hacer lugar a la

corresponder así en derecho.---
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI,'NTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLI\RAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
AUTECO MOBILITY S.A.S contra ARGEMA S.A. sobre oposición al registro de
marca "VOLfA CYCLING LOVERS" clase 12, Expediente n" 21t04045 solicitada por

Artlculo 2.- RECHAZAR l¿ solicitud de registro de YCLING
LOVERS" clu,e L2, Expediente n" 21104045 solicitada

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula.

Directora

//
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Asunción,
2 3 ¡4AR 2020

VISTO:

El expediente caratulado: SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE

FERIILIZANTES E INSUMOS MICRONTOTÓCICOS LTDA. CONTTA EUROCHEM

GROUPAG sobre oposición al registro de la marca STIMULUS clase }l,y------

CONSIDERI\NDO:

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

solicitada perala. clase 01, en base al registro de le marca STIMU TS en la clase 01, 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 a¡ilizr la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

'Artlculo 1t".- El registro de una merca hecho de acuerdo con esta le¡ concede asutitularelderechoaluso
exclusi y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative realizar el análisis de la 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 STIMULUS y STIMU TS oponenre, se observa a

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

percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los

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

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

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

" una de las probibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la

existencia de un nesgo de confusidn con ana marca preuiarnente regístrada o solicitada"

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

marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, "el contenido conceptilal es también de

importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las rnarcas

en Pugna; pzrqae tal contenido facilita enorrnernente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el

recuerdo es el misrno, Por ser el mismo el contenido concEtual, la confusión es ineuitable. Corno se

dtjo en el caso de 'Nido de Abeja" l "La Colntena" recién citado (595), "Al ser expresados ante an

"Tiatado sobre Derecho de Marcas" pág.273
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olente Presentan la mism.a rePresentacidn mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de

asociacirin. Justamente es esta inmediata euocacidn de la cosa la que puede producir confusión'3.----

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

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

además debemos tener presente que las matras en caestión tienen porfi.nalid.ad distinguir
prudactos may nlacionados de l.a cl.ase O7,lo que nos da la pauta que la oposición sea

declarada procedente.

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

Registro ao//¡/1,/¡,§t) en la clases 01, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que

refaerza.su posición en la oposición contra la solicitud de STIMULUS.-------

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: "... Confu¡itin entre ?roductos ! seraicios: {-Jn senticio de

reparacitín de teleuisores ?or sa relacidn íntima con los teleaisores puede dar lugar a confusitín si las

rnarcAs de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser uariados, bastará que exista esa íntima
relacidn ! que las marca¡ sean confundibles ?ara que no ?uedan coexistir...'o. De ello se colige que

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

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO

DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "En las oposrciones en ana

misma clase se ha admitido la poslbtlidad de confusitin cuando existe entre los productos qae

arnparan las marcas una "mArcada similitud", unt "indadable proxirnidad", una 'afinidad", o

bien son "J 'lo "notoriamente uinculados por sa funcitín".../...Más allá de estos fallos

,J
de M¿rcas

4
Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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poR rlt cuAL sE DECTIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR a Llt eccróN
DEDUCIDA POR SIMBIO§E-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E
INSUMOS MICROBIOLOGICOS rIDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG
soBRE oposlcróN AL REGISTRo DE rlr MARCA *STIMULUS', cLASE ot.-------

tarubién se ba becbo lagar a oposiciones de este tipo frente "a sapaestos de mala fe, daleahad

comerciAl", 0 "rnarcas notlriAs". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la sernejanza

de los productos en Pugna, de rnanera tal qae el consurnidor pueda creer qae tienen un origen

común.

Conforme lo señala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresión global

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

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

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

diferencias accesorias

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 meÍce. ------

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

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

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

Que, en 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 que constitayan ilu¿ reprodaccitin imitación, traduccitín,

transliteracidn o transcnpción total o parcial de signos distintiao idénticos o similar, notoriamente

conocido pertinente del público, qae Pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los

DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012.
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soBRE oposrcróN AL REGISTRo DE LA MARCA *srIMULUs", cLASE 01.-------

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

confusión o un riesgo de asociacidn con ese tercerz, o signif.que un aprooecbamiento de la notoriedad

del signo o la dilucidn de su fuerza distintiua, cualquiera sea la nTanera o t¡nedio por el cual se

hubiese hecbo conocido el signo".--

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n." 228/23, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERIILIZANTES E INSUMOS
MICROBIOLÓGICOS LT'DA. contTa EUROCHEM GROUP
registro de marca 'STIMULUS" clase 01,

EUROCHEM GROUP 4G....-..---.

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de

01, Expediente no 1947895, solicitada por EUR

Artlculo 3.-

Directora

tos Marcarios Litigiosos

nal

Por
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