
RESUMEN

 El Derecho de Marcas es, sin lugar a dudas, una rama del Derecho 
ignorada y olvidada por la amplia mayoría, hasta que sucesos como el intento de 
registro de la marca “Lamborghini” nos recuerdan su existencia. 

En un contexto de constante avance tecnológico, que acarrea consigo el 
incremento del desarrollo y producción de bienes y servicios, distinguidos por 
signos marcarios, y una realidad azotada por los canales publicitarios, surgen 
marcas que han logrado adquirir prestigio y distintividad preponderantes: las 
marcas notorias. No obstante, estos signos que gozan de una fisonomía particular  y 
de un alto poder distintivo, son constantemente expuestos a un sinfín de vicisitudes 
que amenazan con eliminar el status alcanzado por sus titulares, como lo puede ser 
la confusión derivada de la concesión del registro o del uso de signos similares o 
idénticos ellos, el aprovechamiento indebido del prestigio del signo notorio por 
parte un tercero e, inclusive, la dilución.

Por consiguiente, el presente trabajo tiene por objeto exponer, a través de 
un análisis exhaustivo de la doctrina, legislación nacional e internacional y 
jurisprudencia, el alcance de la tutela jurídica para estos signos notorios en el 
derecho paraguayo. 
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ABSTRACT

Trademark Law is undoubtedly a branch of Law ignored and forgotten by 
the vast majority, until events such as the attempt to register the "Lamborghini" 
trademark remind us of its existence.

In a context of constant technological advance, which carries with it an 
increase in the development and production of goods and services, distinguished by 
trademarks and a reality battered by publicity channels, trademarks that have 
achieved preponderant prestige and distinction arise: well-known trademarks. 
Nonetheless, these signs that have a particular physiognomy and a highly distinctive 
power, are constantly exposed to vicissitudes galore that threaten to eliminate the 
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status attained by their owners, such as the confusion derived from the granting of 
the trademark registration or use of similar or identical signs, the improper use of the 
prestige of the well-known trademark by a third party, and inclusively, the dilution.

Therefore, this work aims to expose, through an exhaustive analysis of the 
doctrine, national and international legislation and jurisprudence, the scope of the 
juridical tutelage for these well-known trademarks in Paraguayan law.
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Mercosur Protocol – Law 1294/98

I. Introducción

El Derecho Marcario es hoy en día, uno de los elementos constitutivos 
esenciales de la organización jurídica de toda empresa. Es a través de las marcas que 
las firmas o comerciantes introducen sus servicios o productos al mercado y 
desarrollan sus actividades económicas. Sin ellas, no cabría hablar de una verdadera 
relación económica.

Ahora bien, existen algunos signos que, debido al alcance que tienen 
dentro del mercado, son ampliamente conocidos por el público consumidor, estos 
son los denominados signos notorios o marcas notorias. El Derecho de Marcas 
jugaría en este contexto un rol preponderante, al regular la concesión de registros y 
del uso, y salvaguardando las marcas notoriamente conocidas ante los intentos de 
aprovechamiento injusto de ese prestigio y ante amenazas a su capacidad distintiva. 
No obstante, cabe cuestionarse cuál es el alcance de dicha tutela jurídica.

II. ¿Qué son las marcas?

Previo al estudio de la noción y protección de las marcas notorias, debemos 
primeramente asentar los fundamentos del tema a tratar: las marcas.

Las marcas son signos que distinguen un producto o servicio producido o 
suministrado por un fabricante o comerciante de otro ofrecido o suministrado por 
otros. De ahí que la característica intrínseca de estos signos es la distinción, esto es, 
comprar lo que queremos. 

Así, en un contexto económico-competitivo, las marcas proveen el medio 
e impulso para la actividad competitiva. Sin estas, no habría competencia, puesto 
que no existiría distinción alguna entre un producto o servicio y otro, lo cual 
acabaría por perjudicar a cada fabricante y, consecuentemente, al consumidor 
mismo (puesto que los fabricantes no tendrían incentivo para mejorar la calidad de 
los productos o servicios).

Tenemos entonces que la función principal de toda marca -o mejor dicho la 
esencia para que sea percibida como tal- es su capacidad de diferenciar productos y 
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servicios entre sí. De este modo, esta función es la única que ostenta un valor 
jurídico. En efecto, es el Art. 1° de la Ley 1294/98 (Ley de Marcas) el que preceptúa 
que “son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios”.

Ahora bien, ¿qué puede constituir una marca? Recurriendo al Art. 1° de la 
Ley 1294/98 (Ley de Marcas), encontramos que podrán ser registrados como 
marcas: 

• Una o más palabras.

• Lemas, emblemas.

• Monogramas, sellos, viñetas, relieves.

• Nombres, vocablos de fantasía.

• Las letras y números con formas o combinaciones distintas.

• Las combinaciones y disposiciones de colores.

• Etiquetas.

• Envases y envoltorios.

• Forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus 
envases o envolturas.

• Medios o lugares de expendio.

Consabidamente, el del Paraguay, es régimen marcario atributivo. Ello 
implica que, un comerciante o fabricante gozará de la exclusividad sobre 
determinada marca, una vez que la registre, gozando de un ius prohibendi erga 
omnes, es decir, de impedir que terceros turben este derecho adquirido. 

La novedad, distintividad, territorialidad y especialidad

El Derecho de Marcas reconoce cuatro principios fundamentales: el de la 
novedad, el de la distintividad, la territorialidad y la especialidad.

Hace a la esencia del régimen marcario vedar la existencia dos o más 
signos similares o idénticos, pertenecientes a distintos titulares, distinguiendo los 
mismos productos o servicios. En este sentido, un signo será novedoso en la medida 
en que no existiesen otros análogos a él, depositados en la misma clase. Es decir, se 
relaciona a la novedad con la disponibilidad, y no con el “esfuerzo creativo”. 

Por otra parte, el criterio de la distintividad establece que toda marca debe 
tener la aptitud de diferenciar un producto o servicio de otros distinguidos por otras 
marcas.

A su vez, el principio de la especialidad establece que la exclusividad sobre 
el signo no se extenderá a las clases en las que este no se encontrase registrado. Es 
decir, el ius prohibendi que goza el titular, solo será aplicable a los productos o 
servicios para los cuales fuera registrado.
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Finalmente, el principio de la territorialidad opera, en el ámbito marcario, 
como unos de los principios preponderantes. Ello es así, puesto que el titular de un 
registro marcario cuenta con los derechos y protecciones que dicho título le confiere 
únicamente dentro del ámbito geográfico donde se encuentra depositado este 
registro. Es decir, la exclusividad se encuentra circunscripta a la territorialidad, y no 
va más allá de la frontera del territorio donde se encuentra depositado el signo 
marcario.

III.  Marcas notorias

Bien han sido expuestos los criterios fundamentales que imperan en la 
obtención de un registro marcario: novedad, distintividad, especialidad y 
territorialidad. No obstante, el creer que estos son absolutos implicaría un 
reprochable error, puesto que existen signos para los cuales, dichos criterios y 
fundamentos, no encuentran arraigo ni trascendencia, hablamos pues, de las marcas 
notorias.

Al hablar de marcas notorias (o marcas notoriamente conocidas), surge 
conveniente presentar la imagen del mayor status al que se puede llegar en materia 
marcaria (y comercial), el posicionamiento superior con respecto a la competencia, 
el ideal de todo fabricante y comerciante. Y esta es, a grandes rasgos, la marca 
notoria.

Ahora bien, debemos evitar el habitual error de asociar las marcas notorias 
a las célebres y mundiales, o de vincularlas a unas de excelente calidad�. Alcanzar el 
status de notoriedad significa que un signo es conocido por la generalidad relevante 
dentro del comercio de un país. Siguiendo este lineamiento los Dres. Bertone y 
Cabanellas de las Cuevas definen a la notoriedad como “el conocimiento 
generalizado, en los círculos comerciales interesados, respecto de la marca y del 
uso que se le haya dado.”�.

De este modo, existe un vínculo entre la notoriedad de una marca y el 
conocimiento que el público general relevante tenga de ella. Será notoria la marca 
conocida por el consumidor distinguido dentro del comercio en el que se reclama 
dicho status. Claramente, un signo desconocido no podrá ser notorio, puesto que el 
receptor no será capaz de asociarlo a producto (o servicio) alguno.  No obstante, ello 
no implica que la marca de referencia deba ser una de celebridad excepcional o 
renombre mundial, puesto que en tales contextos hablaríamos de marca célebre o 
mundialmente notoria.

¿Por qué es necesario protegerlas?  

Más allá de evitar la confusión y el aprovechamiento indebido del prestigio 
de estas, la protección a las marcas notorias busca impedir su dilución, esto es, la 
pérdida de la capacidad distintiva. Ello ocurre, por ejemplo, con la marca 

�Aquí debemos destacar que pueden existir marcas que no distinguen productos o servicios de excelente calidad, empero son notorias; y 
marcas que distinguen productos o servicios de extraordinaria calidad, pero no son notorias. De ahí que la “calidad” no es un factor 
adjudicador de notoriedad.
�Luis E. Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. (Buenos Aires: 
Editorial Heliasta S.R.L., 2008), 131.
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“Rimmel”, registrada en realidad por una empresa alemana a fin de distinguir una 
máscara de pestañas. Sin embargo, hoy en día, son diversas las marcas que 
distinguen máscaras de pestañas que contienen a la denominación “Rimmel” en 
ellas, como si se tratase de un sinónimo del producto (cuando en realidad no lo es), lo 
cual menoscaba la capacidad distintiva de la marca registrada. Lo mismo ocurre con 
las marcas “Kleenex” (para distinguir pañuelos descartables), “After sun” (para 
distinguir una loción o crema) y “Velcro”. La dilución es pues, una muerte larga y 
lenta de la marca notoria, por el simple hecho de tener ese status y de haber 
alcanzado la distintividad  suprema (puesto que el consumidor asocia la marca con 
el producto). Se trata pues, de morir de éxito.

IV. Marco histórico y legal de la protección: Derecho Positivo Paraguayo

Marco histórico

Es en la jurisprudencia alemana donde encontramos el origen del 
reconocimiento y protección a las marcas notorias�. En la década de los años 20, 
surgen en los tribunales alemanes las denominadas “bekannte Marken” (“marcas 
conocidas”), las cuales gozaban de especial protección a fin de evitar la pérdida de 
su capacidad distintiva.

En el Paraguay, fue también en la jurisprudencia de nuestros tribunales 
donde se reconoció -previo Convenio de París- la figura de la marca notoria, la cual, 
según estos fallos, debía ser defendida ante intentos de terceros de aprovecharse del 
prestigio ajeno. Módica cita, en este sentido, el fallo de la Corte Suprema, del 20 de 
diciembre de 1988, en el caso de Imperial Group Limited y Brititsh American 
Tobacco Company contra S.A. y M.A., ante la solicitud de registro de la 
denominación “John Player Special”, clase 34: “señaló el fallo  que ́ al ser la marca 
de notoria fama -de conocimiento público- también lo es de conocimiento de los 
demandados´”�.

Posteriormente, la comunidad internacional asumió la labor de 
reglamentar la protección a estos signos notorios a través de una serie de Tratados y 
Convenios, siendo el primero de ellos el Convenio de París (ratificado por el 
Paraguay en el año 1993), y posteriormente el ADPIC (ratificado en 1994) y el 
Protocolo del Mercosur (ratificado en 1996).

En lo referente a la normativa interna, tenemos a la Constitución del 92, la cual sentó 
la base de la protección marcaria, al disponer, en el Art. 110, que “todo autor, 
inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, 
invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”; y a la Ley de Marcas 
1294/98.

�Esta se basaba a su vez en el Código Civil Alemán.
�Carmelo Módica. Derecho Paraguayo de Marcas. (Asunción: Arandura Editorial, 2007), 189.
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Marco Legal

Tenemos entonces que el Derecho Positivo que regula la protección a las 
marcas notorias se encuentra integrado por los siguientes Tratados ratificados por 
leyes nacionales:

• El Convenio de París para la Protección Industrial.

• El ADPIC o TRIPS, “El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”.

• El Protocolo de Mercosur,

Como también por la Ley 1294/98 de Marcas.

El Convenio de París

El Convenio de París (convertido en Ley 300/94) es, en materia de marcas 
notorias, la fuente principal y preponderante de tutela jurídica. 

Según ha sido expuesto, el principio de la territorialidad indica que lo 
fundamental para la obtención de un registro marcario, es que el signo se encuentre 
disponible en el país donde este busca ser registrado. En este sentido, el Art. 6°-3 del 
Convenio de París consagra este principio, al preceptuar que “una marca, 
regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como 
independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, 
comprendiéndose en ello el país de origen”. 

Ahora bien, el propio Convenio establece una excepción a la regla, y esta 
excepción son las marcas notorias, cuyos titulares –siempre que se trate de 
nacionales de países contratantes-, podrán impedir que se conceda el registro de otro 
signo similar o idéntico, reclamar se declare la nulidad de un registro concedido en 
las mismas condiciones u ordenar el cese de uso; hállese el signo notorio registrado 
en el país donde reclama su protección o no. Es el Art. 6 bis el que preceptúa: 

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de 
oficio, si la legislación del país lo permite, bien a 
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el 
registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o 
de  comercio que constituya la reproducción, 
imitación o traducción, susceptibles de crear 
confusión, de una marca que la autoridad competente 
del país del registro o del uso estimare ser allí 
notoriamente conocida como siendo ya marca de una 
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio 
y utilizada para productos idénticos o similares. 
Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la 
marca constituya la reproducción de tal marca 
notoriamente conocida o una imitación susceptible de 
crear confusión con ésta.”.
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El artículo de referencia impone de esta manera a las autoridades 
pertinentes la obligación de rechazar, anular e impedir el registro y uso de signos 
susceptibles de causar confusión con otro notorio. Asimismo, advertimos que la 
notoriedad relevante es la que se da dentro del ámbito comercial del país donde se 
busca reclamarla. Por consiguiente, el hecho de que la marca fuera notoria en el 
extranjero no significa que lo sea también en el Paraguay, motivo por el cual, a 
efectos del Convenio de París, no gozará de la protección prevista por el mismo. 

Por último, encontramos en el artículo otra excepción -si bien relativa-: la 
de la especialidad. En efecto, puesto que omite señalar que se deba tratar de marcas 
depositadas en una misma clase, y se limita, en cambio, a indicar que basta con que 
los productos� distinguidos fuesen similares para proveer a la marca notoria con la 
debida protección ante un eventual perjuicio.

El ADPIC

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, 
mejor conocido como ADPIC (o TRIPS en inglés), convertido en Ley paraguaya 
N°444/94, es un tratado que versa también sobre los derechos de propiedad 
intelectual.

Complementa al Convenio de París introduciendo importantes aportes, 
como por ejemplo la extensión de la distinción de “notoria” a las marcas que 
protegen servicios, y al indicar que también será considerada la notoriedad de la 
marca en el mercado relevante (gracias tanto al uso de la marca como también de su 
promoción). 

El ADPIC ofrece a las marcas notorias una protección inclusive mayor a la 
proporcionada por el Convenio de París, puesto que mientras este “limitaba” la 
excepción a la especialidad -indicando que debía tratarse de productos idénticos o 
similares-, aquel garantiza al titular de un signo notorio su protección ante cualquier 
signo idéntico o similar, inclusive cuando se tratase de productos o servicios 
íntegramente disímiles. Es decir, basta la amenaza de un posible daño al titular de la 
marca notoria, para invocar esta defensa. 

Protocolo del Mercosur

El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en 
el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones 
de Origen, fue ratificado por Uruguay y Paraguay, habiendo ratificado este último en 
fecha 1 de agosto de 1996, bajo Ley N° 912. 

Este Protocolo establece que tanto el sector relevante del comercio como 
también la notoriedad que la marca tenga en el Estado en que se reclama la 
protección, serán considerados en el momento de determinar dicha notoriedad.

Legislación Nacional: La Ley 1294/98

La Ley de Marcas vigente -conocida como Ley de Marcas 1294/98- fue 
promulgada en fecha 6 de agosto de 1998, e incluye, en el Art. 2, Inc. g) e i), un 

�Surge necesario advertir que el Convenio de París solo se refiere a marcas de productos como notorias, empero no a las de servicios.
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trasvase del Art. 6 bis del Convenio de París, puesto que impide el registro de signos 
que puedan acarrear la confusión con otro notorio dentro del sector pertinente, y, de 
haberse concedido un registro en estas condiciones, el mismo será nulo.

En este sentido establece el artículo de referencia que:

“no podrán registrarse como marcas: […] g) los 
signos que constituyan una reproducción, imitación, 
traducción, transliteración o transcripción total o 
parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, 
notoriamente conocido en el sector pertinente del 
público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que 
sean los productos o servicios a los que se apliquen el 
signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de 
causar confusión o un riesgo de asociación con ese 
tercero, o signifiquen un  aprovechamiento de la 
notoriedad del signo o la dilución de su fuerza 
distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el 
cual se hubiese hecho conocido el signo; […] i) los 
signos que se hubiesen solicitado o registrado por 
quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o 
debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero ”

Manifiestamente, nuestra legislación nacional recoge los principios 
fundamentales asentados en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por el Paraguay, defendiendo el derecho adquirido por el titular de una marca 
notoria, ante lo que consistiría en un aprovechamiento indebido, cualesquiera sean 
los productos o servicios.

V. Marco Jurisprudencial

Es menester recurrir a la jurisprudencia nacional, a fin estudiar la recepción 
de lo previamente expuesto en los fallos nacionales.

“LG y diseño de rostro” vs “Elgin y Etiqueta”

En el Ac. y Sent. N° 640, nos encontramos ante dos marcas en pugna, “LG 
y Diseño de rostro” registrada en las clases 7, 9, 11 y 15; y “Elgin y Etiqueta”, 
solicitada en la clase 35. La Corte Suprema falló a favor de la firma LG CORP., 
rechazando la solicitud de “Elgin y etiqueta” fundándose en un argumento 
principal: “LG” es una marca notoria y como tal, no requiere estar registrada en la 
clase donde reclama la protección (excepción a la especialidad). La C.S.J. invoca 
además al Convenio de París y a la publicidad de la marca “LG” (y su consecuente 
conocimiento por el público relevante):

“La notoriedad que posee la marca “LG” en el 
mercado nacional y en la generalidad del público 
consumidor paraguayo no es puesta en duda por parte 
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de esta Magistratura, dada las intensas campañas 
publicitarias realizadas por la accionante y así 
también la reconocida calidad con que cuentan los 
productos de la marca “LG”. […] En este sentido al 
encontrarnos con una marca notoria como “LG” la 
misma merece una protección extendida a bienes y 
servicios para lo cual no han sido registrados, es decir, 
una marca notoria no necesita registrarse en todas las 
clases o la mayoría de estas, pues posee una 
protección amplia, con carácter de excepción a la 
regla de especialidad.”�

“Eurofarma” vs “Euro farma”

Este caso en particular, surge relevante -además de interesante- para la 
investigación, puesto que expone la necesidad del conocimiento del “signo notorio” 
por parte del público relevante dentro del país donde se reclama la protección. En 
este sentido, el Tribunal de Apelación decidió fallar a favor del registro nacional y 
contra el titular de la marca presuntamente “notoria”. Fundó su decisión en el hecho 
de que la marca extranjera, si bien contaba con numerosos registros en el exterior y 
con difusión por medio de la web, ello no significaba que la misma fuera notoria, 
puesto que en el mercado paraguayo, carecía de tal status:

“La notoriedad de una marca se refiere a que sea 
conocida en los círculos comerciales interesados de 
un país y no se puede presumir, dado que no se trata de 
un hecho notorio conocido por la generalidad de los 
habitantes, por lo que no es el registro lo que le otorga 
a una marca la calidad de notoria, sino la difusión”�.

“Salcobrand” vs “Salco”

En este caso, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la acción de nulidad 
promovida por la firma extranjera, titular del registro “Salcobrand”, en el exterior, 
tomando como fundamento la excepción a la territorialidad de las marcas notorias y 
el conocimiento que el titular nacional debía tener de la existencia de la marca 
notoria extranjera, al desenvolverse en el mismo ámbito comercial (Art.2, Inc. i. de 
la ley 1294/98):

“se considera que aquella persona que registra una marca u otro signo distintivo 
en el mismo rubro que la marca extranjera que se pretende tutelar, atendiendo a 
su situación particular o a la actividad a la que se dedica, en la que encuadra, 
sin dudas, la calidad de importador en el mismo rubro de incidencia comercial, 
no puede dejar de conocer el signo distintivo extranjero, máxime cuando la 

�Ac. y Sent. N° 640 (25/08/15) de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Juicio: LG CORP. c. Res. N° 686 de fecha 20/07/2006 de la 
Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Res. N° 260 de fecha 28/06/2007 de la Dirección de la Propiedad Industrial. 
�Ac. y Sent. N° 143 (11/12/13) del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala 4. Eurofarma Laboratorios Ltda. c. Peyrat Ortiz, 
Pedro Ramón s/ Nulidad de registro de marcas.



similitud es completamente notoria, o, como en el caso de autos, no hay similitud 
sino completa identidad, entre la denominación “Salco Farmacias” y la marca 
aquí registrada por la demandada, “Salco”�”.

VI. Conclusión

En el Paraguay, la protección a las marcas notorias surge como 
consecuencia de este status alcanzado y no necesariamente del registro de las 
mismas en nuestro país. Ellas gozan de este modo, de una posición especial en 
nuestro derecho marcario, encontrándose tuteladas por numerosos Tratados y 
Convenios Internacionales (art. 6 bis del Convenio de París, art. 16 del ADPIC y art. 
9° del Protocolo del Mercosur), así como también por la legislación nacional (que 
no es sino un reflejo de estos lineamientos), que integran pautas que solo se aplican a 
estos signos (excepción a la territorialidad y especialidad), a fin de preservar su 
naturaleza intrínseca.

Ahora bien, ¿es esta protección amplia y absoluta? En virtud del presente 
análisis podemos decir que no lo es. Si bien esta podrá ser invocada como 
consecuencia de la notoriedad del signo, empero la protección no se encuentra 
garantizada para con todas las marcas en el mercado. Es decir, no basta con invocar 
la notoriedad y sanseacabó; al contrario, lo que los fallos no demuestran es que serán 
tomados en cuenta numerosos aspectos, tales como las similitudes, las diferencias, 
el uso y las pruebas presentadas por las partes.
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