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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORDEROS HILDEBRAND Y
ETIQUETA”, CLASE 35,

Asuncién, 7 3 FEB 7005

VISTO:
El expediente caratulado: HILAGRO S.A. contra HILDEBRAND §.A. sobre oposicién
al registro de la marca CORDEROS HILDEBRAND Y ETIQUETA clase 35, y.-seenwcseeremennee-
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “CORDEROS
HILDEBRAND Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca
CLUB DEL PAN HILDEBRAND en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles. -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion 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
legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
:x:]mi}er'ﬂé_la_mimu y 4 ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
congfa quien lesione 'sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
orro signo que pueda Inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
/ fualquiera sea la clase eh que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORDEROS HILDEBRAND Y
ETIQUETA”, CLASE 35.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, ——---—-

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicion; 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 CORDEROS HILDEBRAND Y ETIQUETA y
CLUB DEL PAN HILDEBRAND oponente, se observa a simple vista que la misma es
indefectiblemente confundible con la marca base de la oposicidn, se percibe que entre las mismas
existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

conceptual lo que puede llevar tanto a la confusién directa (tomar una marca por otra) como ala

indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de produccion).

Que, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera integra el vocablo
HILDEBRAND, destacindo éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto
perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos “CORDERO(S)” y “CLUB DEL
PAN” difieren entre sf, tales expresiones cumplen una funcién complementaria frente al

elemento comiin, que permanece idéntico en ambas configuraciones.

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publlcp Ennsdrn{dnr puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,

:]?ﬁs debemos tener presente que las marcas en cuestion tienen por -finalidad distinguir servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORDEROS HILDEBRAND Y
ETIQUETA”, CLASE 35.

Que, corresponde destacar que la marca CLUB DEL PAN HILDEBRAND se encuentra
debidamente registrado en nuestro pais bajo el Registro n? 523.004 en la clase 35, encontrindose
vigente y amparado por la proteccion que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro

confiere a su dtular el derecho exclusivo de uso, asi como la facultad de oponerse a solicitudes

posteriores que puedan afectar su esfera juridica.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no redne las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la 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 sustentar la oposicidn, - e

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 podnd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion fmitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 similar, notoriamente
conacido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera gue sean los

_praductos o Jcru\mb.r a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
i Mﬁh{:’a’n o un nil;?vga de asociacion con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
(A=
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “CORDEROS HILDEBRAND Y
ETIQUETA”, CLASE 35.

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese becho conocido el signo”. PR

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 119/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asf en derecha. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HILAGRO S.A. contra HILDEBRAND S.A. sobre oposicién al registro de marca
“CORDEROS HILDEBRAND Y ETIQUETA™ clase 35, Expediente n® 2202393
solicitada por HILDEBRAND §. A -—reemeeemeee -

e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro dé .la marca ';-EDR.DERDS
HILDEBRAND Y ETIQUETA" clase 35, Expedt:g({ n* 2202393, solicitada por
HILDEBRAND S.A. i \

~TT
Articulo 3. NOTIFIQUESE por cédula. — " IO

W Djrccc:ﬁn dﬁ: Asuntos Marcarios Litigiosos

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “H HILDEBRAND S.A.
TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
35.

Asuncidn, N1 E?a 9098
L. k. LU

VISTO:
El expediente caratulado: HILAGRO S.A. contra HILDEBRAND S.A. sobre oposicion

al registro de la marca H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY
MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y. -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “H
HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CLUB DEL PAN
HILDEBRAND en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

son o no confundibles. ree

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn 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. -

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
jvo de Ja misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
quien E:sim\é\fus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda ir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
qﬁit.ga sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “H HILDEBRAND S.A.
TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
3s.

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
legislacién 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 vilidos como el derecho a constituir una marca, ~—-----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; 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 H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR
UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA y CLUB DEL PAN HILDEBRAND
oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca
base de la oposicién, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceprual lo que puede llevar tanto a la

confusion directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar gue ambas tienen un

mismao origen de produccion). -

Que, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera integra el vocablo
HILDEBRAND, destacindo éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto
perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos “TRABAJANDO POR UN
PARAGUAY-MEJOR (SLOGAN)” y “CLUB DEL PAN" difieren entre sf, tales expresiones

cu}pﬁblﬁn una fungién complementaria frente al elemento comin, que permanece idéntico en

bas mnﬁgur:cinﬁ:s.
|
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “H HILDEBRAND S.A.

TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
35. i

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
piblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que /as marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir servicios
relacionados de la dase 35, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada procedente.—--—

Que, corresponde destacar que la marca CLUB DEL PAN HILDEBR AND se encuentra
debidamente registrado en nuestro pais bajo el Registro n® 523,004 en la clase 35, encontrindose
vigente y amparado por la proteccion que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro

confiere a su titular el derecho exclusivo de uso, asi como la facultad de oponerse a solicitudes

posteriores que puedan afectar su esfera juridica.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la 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 errsustentar la oposicion.
\
Que, en'tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
|1

1E\Prohihiciﬂncs establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd

-
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “H HILDEBRAND S.A.
TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA”, CLASE
35.

registrarse como marcas los signos gue constitwyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracidn o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, gue pertencce a un tercero, cualesguiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociaciin con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”. S

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n.® 77/23, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HILAGRO S§.A. contra HILDEBRAND S.A. sobre oposicién al registro de marca “H
HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN)
Y ETIQUETA™ clase 35, Expediente n® 2205040 solicitada por HILDEBRAND
S.A. e

culo 2. RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “H HILDEBRAND
1SN ANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA”
A clase 35, Expediente n® 2205040, solicitada por HILDEBRAND S.A.
Y
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “H HILDEBRAND SA.
TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y Yl;TIQUETﬁ”,\pLASE
35- ava ~

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

LY

... Direccion de #sunms Marcarios Litigiosos

s

\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALl FAKHREDDINE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “INDIA FASHION Y
ETIQUETA” CLASE 25.

Asuncidn,
23 FEB
VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALl
FAKHREDDINE sobre oposicién al registro de marca “INDIA FASHION Y ETIQUETA”
clase 25, y;---rmv ——

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “INDIA
FASHION Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 25, en base a la marca INDIA en la clase 35

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

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién 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
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

' Articule-15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclygivo de la misma y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ofitra quien lesione, sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
r inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “INDIA FASHION Y
ETIQUETA” CLASE 25.---

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, ————

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del priblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; 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 denominacién solicitada “INDIA FASHION Y
ETIQUETA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién INDIA, se percibe que entre las mismas existen clementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual .~

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicion. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
ugd:ﬂnx&:dd solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

he

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

;/ pfh_-_sf.s:_l, ‘T.. §
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALl FAKHREDDINE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “INDIA FASHION Y
ETIQUETA” CLASE 25.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
solicitada para su registro. -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccion considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que fa hacen
un signo registrable y s halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la 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 sustentar la oposicidn. -

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 podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, tradscciin,
transliteracidn o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoviedad
del signo o la diluciin de su fuerza distintiva, cualquicra sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”.- -

7" Qué; por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

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

;!F&P«thu en lajLey n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
|

Pigina 3 de 4



'\‘ GOBIFRNOper = DIRECCION NACIONAL
(3 BRRAGUAY  Berrind

Resolucion DAMLn"__ 0 0 [1 1 9 f

Ly W [
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “INDIA FASHION Y
ETIQUETA” CLASE 25.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 303/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.—

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
OSCAR ORTEGA BENITEZ contra ALI FAKHREDDINE sobre oposicién al
registro de marca “INDIA FASHION Y ETIQUETA” clase 25, Expod.mme n” 2396387
solicitada por ALl FAKHREDDINE g ses

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la irm“INDD{IEASHIDN i 4
ETIQUETA” clase 25, Expediente n® 2396387 solicitada por ALI FAKHREDDINE. -

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. /et J,i - /

A ;
ij £V \'/

174 i mimxihgsa SUAREZ
\ \ irectora

' Dlrcmén dj; Asuntos Marcarios Litigiosos

- '.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “INDIA FASHION Y
ETIQUETA” CLASE 35.

Asuncidn, ,-
23 FEB 208

VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALl
FAKHREDDINE sobre oposicién al registro de marca “INDIA FASHION Y ETIQUETA”
clase 35, y; - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “INDIA
FASHION Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca INDIA en la clase 35

respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no
confundibles. -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley" a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién 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
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

u::t,u.mW de’la_misma y a ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

contra quien lesipne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
tro'signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
u:lqun‘qua seala c]#e en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALl FAKHREDDINE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “INDIA FASHION Y
ETIQUETA” CLASE 35.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marea, ————

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicion; 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 denominacion solicitada “INDIA FASHION Y
ETIQUETA”" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicién INDIA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestd el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de defensa en dempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
oposicidn. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad
Si’c los hacl;iv;{s alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa

'.;/ L i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “INDIA FASHION Y
ETIQUETA” CLASE 35.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldfa no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
solicitada para su registro. e

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.

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

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

interés en sustentar la ﬂpﬂsicidn,

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 podni
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, gue pertencce a wn tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando s uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusidn o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo”.

S fQuc* purh expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

y .
%Hmddn mnsidem}lut la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
xe,éu\ﬁu]adas en la Lfy n° 1.294/98 y no redne los requisitos para su registro, por lo que

g ‘L'II
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=
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “INDIA FASHION Y
ETIQUETA” CLASE 35,

corresponde confirmar el Dictamen n.” 309/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugara la
oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
OSCAR ORTEGA BENITEZ contra ALI FAKHREDDINE sobre oposicién al
registro de marca “INDIA FASHION Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2396380
solicitada por ALl FAKHREDDINE -

-H"'-\.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la n:;z’(;a “INDIA HION Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2396380 snljcitad} pufr’ﬁll___FAKHR.E DINE.-----

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

1 Direcmr:

D‘Lrl:cciéf_z_ ] ﬁsun:m Marcarios J'..itigioms
N, d-ﬂ_;?/ ||I
_" L]
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS MARKETING 5.A. CONTRA COMPANIA DE
TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “L S Y ETIQUETA” CLASE 34.

Asuncion, ; Lo
2 j I_IEE' .|'..i IFi Izll
VISTO:

El expediente caratulado: PHILIP MORRIS MARKETING §.A. contra COMPANIA
DE TABACOS MONTECARLO S.A. sobre oposicion al registro de marca “L S Y
ETIQUETA” clase 34, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “L S Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base a la marca LS en la clase 34 respectivamente, por

lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles. -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién 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

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
vo de h'iﬁ.ﬁ\ma y & ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
tra quien lesionk sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
o signo que pu:;ALinduclr directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios

excl

. cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR. PHILIP MORRIS MARKETING S.A. CONTRA COMPANIA DE
TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “L S Y ETIQUETA” CLASE 34.

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicidn; 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 denominacién solicitada “L § Y ETIQUETA”
se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposicidn LS, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen pricticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceprual. -

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no reiine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. —

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldfa, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ¢jercido su derecho
de defensa en dempo y forma, el solicitante no desvirtud los argumentos planteados en la
opasicién. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia
un desinterés del solicitante en proseguir con el trdmite, permitiendo que se presuma la veracidad

los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
/Prosgsal.

r

Pigina 2 de 4



GOBIERNO per  MRECCION NACIONAL
PARAGUAY | iNtriecTuAL

Resolucion DAMLn. (1 (1 [} 1 9 §

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS MARKETING S.A. CONTRA COMPANIA DE
TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “L S Y ETIQUETA” CLASE 34.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro. -

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la 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 sustentar la oposicién. = =

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 podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduecion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
produectos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
bubiese becho conocido el signo”.

TN
4 Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

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

rsﬁ’piﬂadas en lajLey n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS MARKETING S.A. CONTRA COMPANIA DE
TABACOS MONTECARLO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA “L S Y ETIQUETA” CLASE 34,

corresponde confirmar el Dictamen n.” 30/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicién deducida por corresponder asi en derech.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PHILIP MORRIS MARKETING S.A. contra COMPANIA DE TABACOS
MONTECARLO S.A. sobre opaosicién al registro de marca “L S Y ETIQUETA” clase
34, Expediente n® 24102654 solicitada por COMPANIA DE TABACOS
MONTECARLO S.A.-—— -~

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la e “I:-é\f\ET']QUET&”
clase 34, Expediente n® 24102654 solicitada por CQMPANIA DE\ TABACOS
MONTECARLO S.A. v - I

£ N
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /—I\ } 1 e

i

A SUAREZ

Directora
le? ién de Asuntos Marcarios Litigiosos
‘“'-,.I_,_ <

{
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARCA FIGURATIVA”
CLASE 34.

Asuncidn, 3 3 FEB % A
VISTO:

El expediente caratulado: YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ contra EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA sobre
oposicién al registro de marca “MARCA FIGURATIVA” clase 34, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca “MARCA
FIGURATIVA®, solicitada para la clase 34, en base a la marca GENERICA (figura de vapeador)
en la clase 34 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas
son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn 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

' Articule 15%- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
ﬂc]}piﬂo-dtl.\a misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
tra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
btro signo que pyeda inducir directa o indirectamente a confusitn o asociacién entre los productos o servicios
~cualquiera sea I:)%x en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARCA FIGURATIVA”
CLASE 34.

legislacién 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 vilidos como el derecho a constituir una marca. -

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; 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 denominacién solicitada “MARCA
FIGURATIVA” se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la
marca base de oposicion GENERICA (figura de vapeador), se percibe que entre las mismas

existen elementos que las hacen pricticamente idénticas en los planos fonético, visual y

-::nn-:cptual.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién dentro del
plazo legal estipulado, lo que derivé en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldfa en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho
de éﬂ&ﬁﬁ'ﬂ? tiempo y forma, el solicitante no desvirtué los argumentos planteados en la
:zésicidn. Eséq refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

d

esinterés def solicitante en proseguir con el trimite, permitiendo que se presuma la veracidad

)

L1
I"l
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARCA FIGURATIVA”
CLASE 34.

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

procesal. —

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca
solicitada para su registro.-— - s

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusidn de marcas. La denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n” 1.294/98 De Marcas. ceeeans

Que, en consecuencia, y conforme 2 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 oposicién.

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 podrd
registrarse como marcas los signos gue constituyan wna reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeidn total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertencce a un tercero, cualesquiera que sean los
productos-o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATO AMIGO LOPEZ CONTRA EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “MARCA FIGURATIVA”
CLASE 34.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n°® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 28/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. reees

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por YAMIL
ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENATO AMIGO LOPEZ
contra EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA sobre oposicion al registro de
marca “MARCA FIGURATIVA” clase 34, Expediente n® 2485464 solicitada por
EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA. - .

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro d€ la marca “MARCA
FIGURATIVA" clase 34, Expediente n® 2485464 scih?f ada por ED}%AR EFREN
CACERES URDAPILLETA. |

Articulo 3.- NﬂT’lFIQUESEpcrcﬁiuh /r\\ I/ /II J ..... o

Direccion|de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL
CLASE 05.

Asuncién, 17 | rrp 098

L+ 1Ll LfuLl

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION sobre oposicién al registro de la marca ROFENAL, clase 05, y.--e-reeesemeecees

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ROFENAL
solicitada para la clase 05, en base a la marca PROFENOL en la clase 05, por lo que corresponde a

esta Direccién determinar si las marcas son o no confundibles,

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién 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 interds gcncr:,l. = EieE S

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
legislacién 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 vilidos como el derecho a constituir una marca.-—----—
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL,
CLASE 05. i

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde 2 esta instancia administrativa realizar el anilisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; 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 anilisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada ROFENAL y la marca PROFENOL oponente gramaticalmente al
primer golpe de vista las marcas estin expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada diferencia entre las mismas. -

Que, entre las marcas en pugna: RO/FE/NAL (solicitada) vs. PRO/FE/NOL
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las
diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretacion y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una
utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf
una comunicacidn clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da
la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en el
mercado. ——

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual

posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a2 la representacion de las mismas en
conjunto y no por sus elementos aislados. -

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

ca ya existente (base de oposicién), las marcas en cuestién deben ser analizadas en su

sin artificiales desmembracion a sucesiva v no simulcinea v, el resulrado
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL,
CLASE 05.

je la visidn en conjun

[@sxhdrdad de confusidn entre las mismas. Del andlisis en CONjUnNto VEmos que en su conjunto

dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre
dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, - —e

Que, al profundizar en las diferencias entre ROFENAL (solicitada) vs. PROFENOL
(oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grifico como
auditivo. En este caso, las diferencias grificas, ortogrificas y fonéticas entre las mismas son
suficientes para evitar cualquier confusién. Cada una de ellas genera una impresién general

claramente diferenciada. -

Que, también cabe sefialar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el visual,
podemos notar que, la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que lo identifica, siendo de
esta manera claramente distinguible con la del oponente, por ende, inconfundibles. Por lo tanto

la demanda deviene improcedente. -

Que, asfi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mas
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su visign en su confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “acupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y

grifica™. o

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera

?ﬂi&wa& en pugna pueden coexistir pacfficamente, la marca solicitada y la marca oponente

"‘-\.

ovoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pdg. 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL,
CLASE 05.

tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de partes

com nstituye un impedi el registro marca, siem

* "3 GOBIERNO piy
PARAGUAY

in 0s elementos ¢ in un conjunto.

Que, también es importante destacar la situacidn particular de los productos
comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, rales como
farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza
por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un andlisis minucioso y detallado en cada solicitud de
registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolucién constante del sector médico y
farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificacion en esta clase refleje
adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el dmbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnologias.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no

presenta riesgo de confusién en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningtin

inconveniente legal.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n 2 1.294/98, y que redne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. rree

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin

confusién al puablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los

nciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL

CORPORATION SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL,
CLASE 05.

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asf en
derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
QUIMFA S§S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre
oposicion al registro de la marca ROFENAL, clase 05, Expediente n® 2295716 solicitada
por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trémites de la soflicitud de registro de la
marca ROFENAL, clase 05, Expediente n® 22957 “solicitada por ZODIAC

INTERNATIONAL CORPORATION .-

s S S
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI CONTRA ALBAUGH
AGRO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA
TITAL, CLASE 05.

Asuncidn, 2 L ErD asa

LI S R

VISTO:

El expediente caratulado: MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI contra ALBAUGH
AGRO BRASIL LTDA. sobre oposicién al registro de la marca TITAL clase 05, y.—----mrereeeeee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca TITAL, solicitada
para la clase 05, en base a la marca TITAN en la clase 10, por lo que corresponde a esta Direccidén

determinar si las marcas son o no confundibles, - -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién 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
legislacién 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 vilidos como el derecho a constituir una marca. ——-—-—

isma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ione sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI CONTRA ALBAUGH
AGRO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA
TITAL, CLASE 05.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trémite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas, -

Que, entre las marcas en pugna: TITAL (solicitada) vs. TITAN (oponente), en conjunto
y sucesivamente, es de relevancia la comprensién precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretacién y aplicacién de
ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilizacién mds adecuada ¥
especifica de cada término en contextos relevantes, promoviendo asf una comunicacién clara y
efectiva ranto a nivel auditivo como conceptual, la estructura sildbica y el impacto sonoro final
constituyen elementos relevantes que permiten distinguir adecuadamente una denominacién de
la otra, evitando que sean percibidas como idénticas o sustancialmente similares, estas diferencias

nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrin coexistir pacificamente en

el mercado. -

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

es lo suficientemente significativa como para inducir una confusién en el publico

consumidor. -

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que
existe una diferencia sustancial. La marca registrada TITAN en la clase 10 protege productos
tales como: “Exclusivamente insumos odontoldgicos (anillos de denticion) mordedores aparatos de
ortploncia dentaduras postizas, espejos de dentistas y eldsticos de ortodoncia” Por otro lado, la
harca solicitada “TITAL" en la clase 05, protege productos: “Todos los productos comprendidos

aductos farmacéuticos, veterinarios, entre otros)”. La diferencia de los sectores y la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCFEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI CONTRA ALBAUGH
AGRO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA
TITAL, CLASE 05.

naturaleza uctos es significat ue permite conclui marcas pu

coexist ificamente sin generar ion entre los consumi

En ese sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de
marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se
pretende obtener proteccidn, siendo necesario un registro independiente por cada clase de
interés. Este sistema implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o
servicios que distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automitica en clases distintas a la

r:gistrada, = ot =

Que, no existe ninguna posibilidad de confusién entre las marcas TITAL solicitada en la

clase 05, y TITAN , registrada en la clase 10, debido especialmente a la diferente naturaleza
de los productos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y

especialidad requeridos por nuestra legislacidon marcaria, por ende no se encuentran suficientes

argumentos juridicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.

Que, en efecto, los productos de la clase 05 generalmente vinculados a preparaciones
Sfarmacéuticas, medicinales o de uso sanitario difieren sustancialmente de aquellos comprendidos
en la clase 10, relativos a aparatos e instrumentos médicos o quiriirgicos, los cuales poseen canales
de comercializacién, piblico objetivo y modalidades de adquisicién diferenciadas. Tal
circunstancia reduce de manera significativa cualquier posibilidad de asociacién indebida o error
en el consumidor medio, quien actia con un grado razonable de atencién acorde al tipo de
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI CONTRA ALBAUGH
AGRO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA
TITAL, CLASE 05.

esto es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas
debidamente justificadas. En consecuencia, resulta juridicamente viable la coexistencia
pacifica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusién ni de asociacién directa por parte

del consumidor promedio en el mercado de referencia. ———-—-meeeeoe

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccidn considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n @ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.— =

Que, la marca solicitada retine las condiciones bésicas esenciales que la ley requiere como;

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

de una marca. —

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 389/24 emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho.
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
ke RESUELVE:

DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TOUFIC EL SAFADI contra ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI CONTRA ALBAUGH
AGRO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA LA
TITAL, CLASE 05.

sobre oposicidn al registro de la marca TITAL clase 05, Expediente n® 2282459 solicitada
por ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. S

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la sgli registro de la
marca TITAL clase 05, Expediente n® 2282459 solicitada por ALBAUGH AGRO

BRASIL LTDA.

Articulo 3- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 09.

Asuncidn, 7 4 rr MR
VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra
ITRON INC. sobre oposiciones al registro de la marca, ITRON Y ETIQUETA, clase 09,

¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ITRON Y
ETIQUETA solicitada para la clase 09, en base a las marcas D DISTRON IMPORT, otros y
STRONG en la clase 35 y 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién 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.

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
le-ta-misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 09.

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
legislacién 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 vilidos como el derecho a constituir una marca.--———-

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicién; 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 andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada ITRON Y ETIQUETA vy las marcas oponentes D DISTRON
IMPORT y STRONG gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de

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

Que, entre las marcas en pugna: ITRON Y ETIQUETA (solicitada) vs. D DISTRON
IMPORT y STRONG (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la
comprension precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacién y aplicacion de ambas denominaciones. Resaltar estas

distinciones permite una utilizacion mis adecuada y especifica de cada término en contextos
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 09.

rl..

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una eventual

posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su
conjunto y no por sus elementos aislados.

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

marcas ya existentes (base de oposicién), las

m@hmmmm Del mihs:s €N Conjunto vemaos gue en su conjunto

dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, ---—-----—---

Que, en efecto, si bien es cierto las mismas comparten algunas palabras comiin, también es
cierto que ese hecho no Eucdn: inducir al consumidor a error o confusién, y en ninglin momento

podrin acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al
elemento comiin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registrada.-----—-ceeeeceee

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, debemos
mencionar_que, conforme al articulo 7 de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro
el pringipic del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca debe

Pigina3de 6



GOBIERNO per | DIRECCION NACIONAL
(O PR AC Uy | Bmormys

nnNna4«z"
Resolucién D.AM.L n. "_[]_L._..d' | } d:

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S5.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 09.

implica una segmentacion del mercado en funcién de los productos o servicios que distingue

cada clase, lo cual evita una proteccién automdrica en clases distintas a la registrada, - -

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada ITRON, cuenta, con una etiqueta que
posee un disefio distintivo y original que la diferencia de las marcas oponentes. Asi podemos
hacer énfasis al visualizar la tipografia u otros aspectos grificos que hacen que la eriqueta sea

tnica y haga la diferencia con las marcas de los oponentes. Por lo tanto la demanda devienen

improcedentes.

ltron

solicitada
DISTRON
. __IMPO RT STRONG - denominativa
Oponentes
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 09.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ITRON Y ETIQUETA vs.
D DISTRON IMPORT y STRONG no presentan riesgo de confusién en el mercado. Por lo

que su coexistencia no representa ninglin inconveniente legal.——---mreeereeeee e

Que, se puede notar que la solicitud de registro s un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccidn considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n @ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrid coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas
devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 538/25
emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por

corresponder asi en derecho. -
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas
por SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra ITRON
oposicién al registro de la marca ITRON Y ETIQUETA , clase 09,
9200 solicitada por ITRON INC.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 09.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la suﬁckud}rji; registro de la
marca ITRON Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n’ 24692/00 solicitada.por ITRON
INC.-- -

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, ——/- 7{\‘/

Directoral_-
Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigi.mﬁd:ﬁ
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR_ A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 38.

Asuncidn,

N
-
—
oo

P>
M
=

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra
ITRON INC. sobre oposiciones al registro de la marca, ITRON Y ETIQUETA, clase 38,

Y.rrrmeene -

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ITRON Y
ETIQUETA solicitada para la clase 38, en base a las marcas D DISTRON IMPORT, otros ¥
STRONG en la clase 35 y 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las marcas son o no confundibles.-

Que, en uso de las arribuciones otorgadas por la Ie}r' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién 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, -

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
mispa y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAFCA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 38.

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
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones 2 la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca,—--—- -

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas. e

Que, haciendo un andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada ITRON Y ETIQUETA vy las marcas oponentes D DISTRON
IMPORT y STRONG gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de

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

Que, entre las marcas en pugna: ITRON Y ETIQUETA (solicitada) vs. D DISTRON
IMPORT y STRONG (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la
comprensién precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacién y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas
distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos

oviendo asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y

acificamente en el mercado. -
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 38.

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la
doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el anilisis de marcas para determinar una eventual

posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacidn de las mismas en su

conjunto y n r mentos aislados.

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

marcas jra existentes {b:se de npnslcuin} wmm%m

pm@hdﬁjuﬂnﬁmﬁnjmhaﬂm D‘E]. andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

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

Que, en efecto, si bien es cierto las mismas comparten algunas palabras comi bién es
cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién y en ninglin momento

podrin acarrear inconvenientes al piblico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al
elemento comiin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comtin con la marca registrada. - R

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, debemos
mencionar que, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro
a el principio del Sistema Uniclase, ¢l cual establece que cada solicitud de marca debe

\if“ del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 38.

implica una segmentacién del mercado en funcién de los productos o servicios que distingue

cada clase, lo cual evita una proteccién automdtica en clases distintas a la registrada, -

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada ITRON, cuenta, con una etiqueta que
posee un disefio distintivo y original que la diferencia de las marcas oponentes. Asi podemos
hacer énfasis al visualizar la tpografia u otros aspectos grificos que hacen que la etiqueta sea

tinica y haga la diferencia con las marcas de los oponentes. Por lo tanto la demanda devienen

improcedentes.

Itron

solicitada
DISTRON
_“'_HPOHT STRONG - denominativa
Oponentes
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 38.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ITRON Y ETIQUETA vs.
D DISTRON IMPORT y STRONG no presentan riesgo de confusién en el mercado. Por lo

que su coexistencia no representa ninglin inconveniente legal. e

Que, s¢ puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccidn considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
articulo 2° de la Ley de marcas n @ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. -

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piiblico consumidor debido 2 que la solicitud de registro reiine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas
devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 539/25
emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por

mrre.spnndl:r asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas
por SOCIETAL SA. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra ITRON
INC. sobre oposicién al registro de la marca ITRON Y ETIQUETA , clase 38,
Expedientein® 2469194 solicitada por ITRON INC. -
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACFE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 38.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la d de registro de la
marca [TRON Y ETIQUETA, clase 38, Expediente n® 2469194 solicitada por ITRON
INC. AN e NONL.. I

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / / \f \ )

| Directora
Asuntos Marcarios Liriginsc-s
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POR. LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”", CLASE 42.

Asuncién,
L4

VISTO:
El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra
ITRON INC. sobre oposiciones al registro de la marca, ITRON Y ETIQUETA, clase 42,

y <

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ITRON Y
ETIQUETA solicitada para la clase 42, en base a las marcas D DISTRON IMPORT, otros y
STRONG en la clase 35 y 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién

determinar si las mareas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion 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 interds gcncral. -

' Articulo 15%.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
con E{ui:ﬂ lestone sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
i inducir direcra o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 42.

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
legislacién 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 vilidos como el derecho a constituir una marca.-—--- =

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la

oposicidn; 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 andlisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos
notar que la marca solicitada ITRON Y ETIQUETA y las marcas oponentes D DISTRON
IMPORT y STRONG gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas estin expresadas de

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

Que, entre las marcas en pugna: ITRON Y ETIQUETA (solicitada) vs. D DISTRON
IMPORT y STRONG (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la
comprension precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar
malentendidos en la interpretacidn y aplicacién de ambas denominaciones. Resaltar estas
distinciones permite una utilizacién mds adecuada y especifica de cada término en contextos
relevantes, promoviendo asi una comunicacién clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

tual, rencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y

coexistir pacificamente en el mercado.
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 42.

Que, las diferencias son apreciables tanto grifica o auditivamente, tal como ensefia la

doctrina ¥y la jurisprudencia marcaria al realizar el andlisis de marcas para determinar una evenrual
posibilidad de confusién entre ambas debe estarse a la representacién de las mismas en su
conjunto y no por sus elementos aislados. - -

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

marcas ya existentes I:base de upnszcnﬁn} wmwmﬂ

mﬂhﬂgﬁ_d:,m;ﬁumnm_mmu Del andlisis en conjunto vemos que en su conjunto

dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusién entre

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, - =

Que, en efecto, si bien es cierto las mismas comparten algunas palabras comiin, también es

Clerto que ese hecho no pucd: inducir al consumidor a error o confusién, yen ninglin momento
podrin acarrear inconvenientes al ptblico interesado puesto que tanto la solicitud acompafia al

elemento comin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo

suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la marca registr:d;__-_ _________

Que, respecto a la coberrura de productos y servicios de las marcas en pugna, debemos
mencionar que, conforme al articulo 7 de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro
sistema ipio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca debe
ficar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende obtener

i
cién, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés, Este sistema
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAFCA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 42.

implica una segmentacion del mercado en funcién de los productos o servicios que distingue

cada clase, lo cual evita una proteccidn automdtica en clases distintas a la registrada, -

Que, también cabe sefialar que la marca solicitada ITRON, cuenta, con una etiqueta que
posee un disefio distintivo y original que la diferencia de las marcas oponentes. Asi podemos
hacer énfasis al visualizar la tipograffa u otros aspectos grificos que hacen que la etiqueta sea

tnica y haga la diferencia con las marcas de los oponentes. Por lo tanto la demanda devienen

improcedentes. e emeee e i

ltron

solicitada

»
DISTRON

IMPORT STRONG - denominativa

Oponentes
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 42,

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas [ITRON Y ETIQUETA vs.
D DISTRON IMPORT y STRONG no presentan riesgo de confusién en el mercado. Por lo

que su coexistencia no representa ninglin inconveniente legal.

Que, s¢ puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el
artfculo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. —an -

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas
devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® $39/25
emitido por la jefarura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por

corresponder as{ en derecho.—--—-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas
HETAL SA. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD
ONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra ITRON
INC. sobre oppsicion al registro de la marca ITRON Y ETIQUETA , clase 42,
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
“ITRON Y ETIQUETA”, CLASE 42.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solici registro de la
marca ITRON Y ETIQUETA, clase 42, Expediente n° 246}!-9 icitada par ITRON

INC. [ [-3-;.' . )

|
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA
MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - PLAN, CLASE
30.

Asuncién, 23 FEB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA
MARGARITA §.A. contra YERBATERA . AMPESINO S.A. sobre oposicion al registro de
marca “CAMPESINO TE CUIDA - PLAN" clase 30, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca *“CAMPESINO
TE CUIDA - PLAN", solicitada para la clase 30, sobre la base del registro de la marca PLAN 30
DIAS Y OTRAS clase 30, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no
confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn 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, —— e =

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

! Arviculo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su vitular el derecho al uso
iye misma y a ejercer ante !as drganos jurisdiccionales las acciones y rnﬂ:hdas que mrr:spcmd:m
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR ALA
ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA
MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - PLAN, CLASE
30.

legislacién 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 vilidos como el derecho a constituir una marca, - o

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. TR =

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna “CAMPESINO TE CUIDA - PLAN®
(marca solicitada) y PLAN 30 DIAS Y OTRAS (marca Oponente), en coNjunto y sucesivamente,
es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asf también
en el aspecto fonético. Esta Direccién considera que, aunque las mismas compartan letras en
comun, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para

evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacifica entre las

mismas no sea pc:siblc_ e

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento comin, también es cierto
que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusién, y en ninglin momento
podrin acarrear inconvenientes al publico interesado puesto que tanto la solicitud como la
oposicidén acompafian al elemento comiin otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza

diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte comiin con la mareca

registrada.

Que, ademds es importante mencionar que el solicitante en su escrito de contestacién

es importante destacar que la marca de mi mandante se encuentra registrada en

Pigina 2de 4



’I‘ GOBIERNO per | m_m-‘.cr.st‘m NACTONAL
() PARAGUAY | Prorrond

Resolucién D.A.M.L n, ® U {} E:E f ﬂ

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA
MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - PLAN, CLASE
30.

varias clases, y que ha alcanzado un nivel de aceptacion por parte del piiblico consumidor debido al
éxito que ha tenido sus productos”, Tales afirmaciones se comprucban en la etapa probatoria,-—-—

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehension espontinea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

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

entre las mismas.- -

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera

que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y la marca oponente

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 podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccidn imitacion, traduccidn,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos 0 similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
conjfusiomn oun nﬂgﬂ de asociacion con ese .tm':m, 0 i gmfiquc un apmvmbammnm de la notoriedad

Pigina 3 dc 4



GOBIERNOQpg, | M REL'I.Z!fI.‘{ ;ﬁ).a:m MAL
(} PARAGUAY | wrrircroar

Resolucidén D.AML n. ® E] ﬁ 3 i 3 5

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA
MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICION
AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA - PLAN, CLASE
30.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico mareario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de
registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y retne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n® 250/2025 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer
lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA S.A. contra
YERBATERA CAMPESINO $.A. sobre oposicion al registro de marca “CAMPESINO

TE CUIDA - PLAN" clase 30, Expediente n® 1579710, solicitada por YERBATER A
CAMPESINO S.A. > R

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdmites de
marca “CAMPESINO TE CUIDA - PLAN” clase 30,
por YERBATERA CAMPESINO 5.A —~—

solicitud de'tegistro de la
iente n® 1579710, solicitada

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE CV CONTRA ACCESS VAPOR LLC.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Asuncidn, 25 FEB 72078

LULD
VISTO:
El expediente caratulado: TABACOLMEX S.A. DE CV contra ACCESS VAPOR
LLC., sobre oposicién al registro de marca “CALI PLUS Y ETIQUETA” clase 35, y;eeereeseemereecs
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “CALI PLUS Y
ETIQUETA®, solicitada para la clase 35, en base a la marca “CALI" clase 34, por lo que
corresponde  a  esta Direccion  determinar si  las marcas son o no

confundibles,

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion 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

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

ma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
us derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE CV CONTRA ACCESS VAPOR LLC,,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA,
CLASE 35.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, ———-—--

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del piiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la
oposicién; 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 realizar el cotejo entre las marcas CALI PLUS Y ETIQUETA (solicitada) y
CALI (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la
estructura de la segunda. Si bien el andlisis 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 proteccién marcaria,

viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible

coexistencia. e b o . - 1 8t b e e i i

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "CALI PLUSY ETIQUETA" y la
oposicion "CALI", lo que conlleva un alto riesgo de confusion en el publico consumidor. Esta
confusion puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar
errdneamente un producto por otro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan

productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE CV CONTRA ACCESS VAPOR LLC,,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA,
CLASE 35.

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
CALIPLUS Y ETIQUETA y CALI ¢n ¢l mercado afectaria negativamente la funcién distintiva

de la marca oponente.

Que, en razoén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que las marcas en cuestidn tienen por finalidad distinguir
productos/ servicios relacionados, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada

procedente. waem P —

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los pm-ductﬂs o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
CALI PLUS Y ETIQUETA y CALI en el mercado afectaria negativamente la funcién distintiva

de la marca oponente. aii =

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccidn considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -

signo registrable ¥ se halla incursa en la causal pmhihil:iva de registro estipulada en el inciso “i”
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE CV CONTRA ACCESS VAPOR LLC.,
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reiine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 71/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asf en derecho, -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
TABACOLMEX S.A. DE CV contra ACCESS VAPOR LLC,, sobre oposicién al
registro de marca “CALI PLUS Y ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2332626
solicitada por ACCESS VAPOR LLC.--r-eeremmmencme- - —

PLUS Y
' gie

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de A.m:a b

ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 2332626 mhn%ﬁ\ﬂﬁs VAPO

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

¥
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 19.

a
v
ULl

Asuncidn, 75 FEB
VISTO:

El expediente cararulado: OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA contra RIO
PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI sobre oposicidn al registro de marca “RIO
PISCINAS Y ETIQUETA” clase 19, yj---mmeemmee e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “RIO PISCINAS
Y ETIQUETA’, solicitada para la clase 19, en base a la marca “KYO PISCINAS” clase 35, por lo
que corresponde a esta Direccion  determinar si las marcas son o no

confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién 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

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la nitiema y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 19,

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del ptblico consumidor,
corresponde 2 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-- St

Que, al realizar el cotejo entre las marcas RIO PISCINAS Y ETIQUETA (solicitada) y
KYO PISCINAS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante
la estructura de la segunda. Si bien el andlisis 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 proteccién marcaria,
viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible

coexistencia. o

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "RIO PISCINAS Y ETIQUETA" yla
oposicion "KYO PISCINAS', lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el piblico
consumidor. Esta confusién puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a
identificar erréneamente un producto por otro, o indirecta, 2l inducir a pensar que ambos
signos designan productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran

vinculados econdmicamente. aee
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 19.

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
¢l origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
RIO PISCINAS Y ETIQUETA y KYO PISCINAS ¢n ¢l mercado afectaria negativamente la

funcién distintiva de la marea oponente,

Que, en razén de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
publico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademis debemos tener presente que Las marcas en cuestion tiemen por finalidad distinguir
productos/ servicios relacionados, lo que nos da la pauta que la oposicién sea declarada
procedente.

Que, la proteccion de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses 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
RIO PISCINAS Y ETIQUETA y KYO PISCINAS en el mercado afectarfa negativamente la

funcién distintiva de la marca oponente.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
gno Tegistrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
debarticulo 2 de ka Ley n° 1.294/98 De Marcas.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 19,

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.* 70/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA contra RIO PISCINAS MARCAS E
PATENTES EIRELI sobre oposicién al registro de marca “RIO PISCINAS Y
ETIQUETA" clase 19, Expediente n® 19103351 solicitada por RIO PISCINAS

MARCAS E PATENTES EIRELL -
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m PISCINAS Y
ETIQUETA” clase 19, Expediente n® 19103351 solicitada por RION PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELL----

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, f—rrrfo-on. e

. Directora
cccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncién, ) 5 [ 2026

VISTO:
El expediente caratulado: OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA contra RIO

PISCINAS MARCAS E PATENTES EIRELI sobre oposicidn al registro de marca “RIO
PISCINAS Y ETIQUETA” clase 35, y; 2

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “RIO PISCINAS
Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca “KYO PISCINAS” clase 35, por lo
que corresponde  a  esta  Direccion  determinar si  las marcas son o no

confundibles. S

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley’ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general. e

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

' Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo d isma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
i derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ifyducir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entree los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 35.

limitaciones 2 la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del publico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

oposicién; 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 realizar ¢l cotejo entre las marcas RIO PISCINAS Y ETIQUETA (solicitada) y
KYO PISCINAS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante
la estructura de la segunda. Si bien el andlisis 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 proteccién marcaria,
viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible

coexistencia.

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "RIO PISCINAS Y ETIQUETA" y la
oposicion "KYO PISCINAS', lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el publico
consumidor, Esta confusién puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a
identificar erréneamente un producto por otro, o indirecta, al inducir 2 pensar que ambos

signos designan productos que provienen de un mismo origen empresarial 0 que se encuentran

vinculados econdmicamente,

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de

ofifusién y asocicion indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 35.

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
RIO PISCINAS Y ETIQUETA y KYO PISCINAS ¢n el mercado afectarfa negativamente la
funcién distintiva de la marca oponente. ~--eemev ——

Que, en razon de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
piblico consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusién entre las mismas,
ademds debemos tener presente que Las marcas en cuestion tienen por finalidad distinguir
ervicios relacionades, lo que nos da la paua que la oposicién sea declarada
procedente.

Que, la proteccion de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusién y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses 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
RIO PISCINAS Y ETIQUETA y KYO PISCINAS en el mercado afectarfa negativamente la

funcidn distintiva de la marca oponente.-—- eme -

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no redine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva,
novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ———

Q_I.lc. pnr las semejanzas mencionadas, esta Direccién Cﬂ-l‘lSldEm ql.lt existird el riesgo de
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA RIO PISCINAS Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.” 69/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho. “ee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA contra RIO PISCINAS MARCAS E
PATENTES EIRELI sobre oposicién al registro de marca “RIO PISCINAS Y
ETIQUETA" clase 35, Expediente n® 19103352 solicitada por RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELL S—

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la mdrca *iamglscmas Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n° 19103352 soliciéada por RIQ PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELL

-
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / ) —
. r
-I . SUAREZ
i ;
\'\;. o1 Direcciéh de Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 4 de 4



GOBIERNO pEr DI_RE{'.{_'IG:T'H NACIONAL
PARAGUAY | Nmircroar

Resolucién D.AM.L n. “M i 3 !.‘3

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CERAMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI FL KHECHEN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE
20.

Asuncidn, 9 5 FEB 008
VISTO:

El expediente caratulado: CERAMICA SALONI S.A.U. contra FADI EL. KHECHEN
sobre oposicién al registro de la marca SALONI clase 20, y.------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SALONI,
solicitada para la clase 20, en base a la marca extranjera SALONI en la clase 19 y otros, por lo que

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién 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
legislacién 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 vilidos como el derecho a constituir una marca, ~-—--—-

' Articulo 15 El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CERAMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE
20.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del puiblico consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, el oponente manifiesta ser titular del signo SALONI, alegando que la coexistencia
con la marca solicitrada SALONI podria generar riesgo de confusién en el piblico consumidor.--

Que, no obstante, de la documentacién acompafiada por el oponente CERAMICA
SALONI S.A.U., se verifica que la denominacién SALONI se encuentra registrada a su
nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo, continuo y de

amplio reconocimiento en el mercado internacional. s

Que, en consecuencia, la cuestion central radica en determinar quién detenta la
legitimidad titular y prioritaria sobre ¢l signo SALONI, y si la oposicién formulada retine
elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional.

Que, es importante mencionar que en el caso bajo anilisis, se examina la solicitud
presentada por FADI EL KHECHEN, titular de la marca SALONI, frente a la solicitud de
registro del signo SALONI (oponente). El conflicto gira en torno a la reproduccién total y no

autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podrfa generar riesgo de confusién ¥

dilucidn del prestigio distintivo de la marca prioritaria. wemnes
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CERAMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE
20,

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto ¢l riesgo de confusidén como el
aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con
relacion a las marcas notorias: “Cuande la marca base del rechazo es una marca intensamente
wtilizada, de gran difusion o goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es
Figuroso o mds estricto, eon la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, bacer valer
la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del piiblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir, e

Asimismo, Bercovitz Rodriguez-Cano (2018) sefiala que la marca notoria merece una
defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o

servicios distintos, en atencion a la necesidad de preservar su reputacién y evitar la dilucién de su

fuerz distintin = e =

El articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados
deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproduccidn o imitacién de

una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el pais, siempre que

exista riesgo de CONFUSION. < s e N

Que, en el presente supuesto, la firma CERAMICA SALONI S.A.U. ostenta la
titularidad del signo SALONI, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas
jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en ¢l mercado global. En

consgfuenciayJa proteccién de dicho signo no se limira a productos o servicios especificos, sino
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR CERAMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN

SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE
20,

que se extiende frente a cualquier intento de imitacién susceptible de generar asociacién
indebida.

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la proteccién
reforzada de las marcas notorias. En el caso “Rolex S.A. ¢/ Relojes Rélex” (CS] Paraguay,
2016), la Corte Suprema establecié que “la notoriedad amplia ¢l 4mbito de proteccién de la
marca, impidiendo su imitacién aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilucién y

aprovechamiento injustificado de su prestigio”. - -

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix
Group Co.) resolvi6 que la adicién de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la

posibilidad de asociacién con una marca notoria preexistente.

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.L. N.= 1046/2018, “Victoria’s Secret ¢/
Victoria Secret 8.A.") sostuvo que las marcas notorias gozan de una proteccién ampliada,

extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o
dilucién de su distintividad.

Que, la doctrina especializada ha sefialado reiteradamente que la legitimacién en la
oposicidn debe fundarse en la existencia de un interés juridico real y actual respecto del signo,
ya sea en calidad de ritular registral o de tercero que demuestre un vinculo legitimo y directo con
la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposicién en un acto abusivo, contrario a la

finalidad del sisterna marcario, el cual estd destinado a proteger la leal competencia y no a servir de

mento de obstruccién (Bidart Campos, N.: “Derecho de la Competencia y Propiedad

T
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SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE
20.

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por el

oponente podcmc:s NOTar que cuenta con registro en varios paises en las siguientes clases 1, 2, 6,
11,16,19,20,21,27, 3539 y 40. s

Que, en este sentido, la oposicion 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 legitima, contrario al principio de buena fe que rige en ¢l 4mbito de la propiedad
industrial.

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, 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 vinculo real
con la explotacién del signo” (Barbosa, D.B., “Propriedade Industrial”, 2017). En el mismo
sentido, autores como Carlos Ferndndez-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria

debe ser sancionada, en tanto supone un desvio del fin legitimo del sistema de propiedad
industrial. -

En conclusion, vemos que el solicitante no incorpora a su marca tan siquiera un
elemento novedoso y distintivo que permita la diferenciacién de otros comerciantes y/o
prestadores de servicios relacionados al rubro. Ademis, encontrindose registrada una marca
idéntica a la solicitud presentada en la misma clase, esta Direccidn es de la tesitura que no es

posible autorizar su registro en estas condiciones. -
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aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los

intereses del puiblico comsnmide, s T L

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Direccién considera que la marca
solicitada no retine las condiciones bdsicas esenciales que la lc:}r requiere como la fuerza distintiva,

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constituyan wuna reproduccion imitacion, traduccion,
rransliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del piiblico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
confusion o un riesgo de asociacidn con ese tercero, o signifigue un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucidn de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signa”.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipul la Ley n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

“IPerecho de Marcas”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, 8va. Ed. Pg. 245.
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Resolucién D.AM.L n, °

corresponde confirmar el Dictamen n.* 164/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposicién deducida por corresponder asi en derecho. .

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
CERAMICA SALONI S.A.U. contra FADI EL KHECHEN sobre oposicién al registro
de la marca SALONI clase 20, Expediente n® 2354800 solicitada por FADI EL
KHECHEN.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la sarca S NI clase 20,

Expediente n® 2354800 solicitada por FADI EL KH/E:E??\ }
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -

. | Directora
"« Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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