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POR IIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR HILI\GRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA *CORDERO§ HILDEBRAND Y
ETIQUETf, CII\SE 35.----------

Asunción, 23 i:F11 lriii
YISTO:

El expediente ceratulado: HIIAGRO S.A. conrra HILDEBRAND S.A. sobre oposición

al registro de la marca CORDEROS HILDEBRAND YETIQUETA clase 35,y.-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición 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 Dirección

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

IArtículo l5o,.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tinrlar el derecho al uso

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

directa o indirectamente a confirsión o asociación enre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR LIT CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR HIIIIGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOUCIÓN AL REGISTRO DE III MARCA 'CORDEROS HILDEBRAND Y
ETIQUETA", CLI\SE 35.------

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

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

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

corresponde a esta instancia administrative realizer el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones pera.elregistro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al cotejar las marces solicitada CORDEROS HILDEBRAND Y ETIQUETA y
CLUB DEL PAN HILDEBRAND oponente, se observa a simple vista que la misma es

indefectiblemente confundible con la merca base de la oposición, se percibe que enrre l¿s mismas

existen elementos que las hacen prácticamente idéntices en los planos fonético, visual y
conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una rnarca por utra) como ale
indirecta (considerar qae ambas tienen an mismo origen de produccitín).---------

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

HILDEBRAND, destacándo 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 st tales expresiones cumplen una función complementaria frente al

elemento común, que permanece idéntico en ambas configuraciones.-----------

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

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

presenre q]üe las Tnarcas en cuestión tienen porf.nalidad distinguir seraicios

3J lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-------

"_000
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POR III CUAL SE DECLIIRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ecclÓN
DEDUCIDA POR HIIIIGRO S.A- CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
oposrclóN AL REGTSTRo DE LA MARCA "coRDERos HTLDEBRAND y
ETIQUETf, CLI\SE 35.----------

Que, corresponde destacar que la marca CLUB DEL PAN HILDEBRAND se encuenrre

debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro ns 523.OO4en la clase 35, encontrándose

vigente y amparado por la protección que otorge la normativa marcaria nacional. Dicho registro

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

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

Que, resulta eüdente la identidad, por tanto esta Dirección considere que la m¿rca

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

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

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la c¿usal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 dela,Ley n" L.294/95 De Marcas.-

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse corno rnarcas los signos qae constitilyan ana reproducción imitacidn, traduccitín,

transliteracün o transcipción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notonamente

sector Pertinente del públho, qae pertenece A un tercerz, cualesquiera que sean los

a los que se aplique el signo, caando su uso y registrofuesen susceptibles de caasar

de asociacidn cln ese tercero, o signif.que an aproüecbamiento de la notoiedad
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PoR LIT CUAL SE DECLIIRA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA acclÓN
DEDUCIDA POR HIIITGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. §OBRE
oposrcróN AL REGTSTRo DE LA MARCA *coRDERos HTLDEBRAND y
ETIqUETA", CII\SE 3 5.-- - -- - -- - -

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

hubiese becbo conocido el signo".---

Que, por lo expresado y de conformidad al orden¿miento jurídico marcario vigente, esta

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.' ll9/23, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
HILAGRO S.A. contra HILDEBRAND S.A. sobre oposición al registro de marca
*CORDEROS HILDEBRAND Y EXQUETA" clase 35, Expediente no 2202393

Artlculo 2.- RECHAZAR le solicitud de registro

HILDEBRAND Y ETIQUET,{' clase 35,

HILDEBRAND S.A,---.--.

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula.

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos

1?tr

RDEROS
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A III ECCTÓN
DEDUCIDA POR HIIIIGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND §.A. SOBRE
OPOSTCTÓN AL REGI§TRO DE IIT MARCA *I{ HILDEBRAND S.A.
TRABAJANDO POR I,JN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQI.'ETP, CII\SE
35.

Asunción, 23 FIB 2ü2fi

YISTO:

El expediente caratulado: HILAGRO S.A. contra HILDEBRAND S.A. sobre oposición

al registro de l¿ marc¿ H HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO PoR trN PARAGUAY
MEJOR (SLOGAN) Y EXQUETA clase 35,y.----

CONSIDERANDO:

Qt., se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "H
HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR LIN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y
ETIQUETIf', 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 Dirección determinar si les marces

son o no confundible s.--------------

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

momento de a¡ilizar- la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

1 Artículo l5o.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede ¿ su titular el derecho al uso

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

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

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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poR Ilr cuAL sE DECIIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR a Ilt eccróN
DEDUCIDA POR HIIITGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
oposrcróN AL REGIsTRo DE Il\ MARCA on HTLDEBRAND s.A.
TRABAJANDO POR I,JN PARAGUAY MEJOR (SI,OGAN) Y ETIQI,JETA" CII\SE
35.---------

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

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

legislación marcaria, ciert¿s restricciones para el registro de una marca; es decir, üchas

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativz realizx el análisis de la solicirud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de les 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

LIN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA y CLUB DEL PAN HILDEBRAND
oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confunüble con la marca

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

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

confusión directa (tornar una rnarca por otra) como a la indirect a (considerar que ambas tienen un

mismo origen de prodaccidn).--------

Que, desde el plano visual, ambas mercas comparten de manera lntegra el vocablo

HILDEBRAND, destacándo éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto

perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos "TRABAJANDO POR LIN

(SLOGAN)" y "CLUB DEL PAN" difieren entre sí, tales expresiones

complementaria frente al elemento común, que permanece idéntico en

Pá,gSne2de5
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POR LII CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecc¡Ó¡.¡
DEDUCIDA POR HIIIIGRO S.A. CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSICTÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA 'fI HILDEBRAND S.A.
TRABAJANDO POR I.'N PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIqI.JETT, CLI\SE
35.----------

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

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

además debemos tener presente que las marcas en cuestirin tienen porf.nalidad distinguir serricios

relacionados de la dase 35,1o que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedent e.-------

Que, corresponde destacar que la marca CLUB DEL PAN HILDEBRAND se encuenrra

debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro ns 523.004en la clase 35, encontrándose

vigente y amparado por la protección que otorga la normativ¿ marcaria nacional. Dicho registro

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

posteriores que puedan afectar su esfera jurídica,.-----

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

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

novedad especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una m^rca.. ------

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

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

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

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

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

la oposición.

contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en

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

Página 3 de 5



q# $ifltHl9;il . irjiffi¿H'?( 'Nr'|I

Resolución D.A.M.L r. o ftrffi0 i2 5poR Ilr cuAL sE DEcrltRA pRocEDENTE y sE HACE LUcAR a LA eccróN
DEDUCIDA POR HIIITGRO S.A- CONTRA HILDEBRAND S.A. SOBRE
OPOSTCTÓU AL REGISTRO DE LA MARCA OH HILDEBRAND S.A.
TRABAJANDO POR I,JN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) Y ETIQI,JETf, CLASE
35

registrarse corno rnarcAs los signos que constituyan una reproducción imitación, traduccitin,

transliteración o transcripcitin total o parcial de signos distintioo idénticos o sirnilar, notoriamente

conocido en el sector pertinente del pilbllco, qile pertenece A an tercero, cualesquiera que sean los

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

confusuín o un iesgo de asociacitín con ese tercero, o signifque un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese hecbo conocido el signo".--

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.' 77 /23, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
HILAGRO S.A. contra HILDEBRAND S.A. sobre oposición ¿l registro de marca "H
HILDEBRAND S.A. TRABAJANDO POR UN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN)
Y EXQUETA" clase 35, Expeüente no 2205040 solicitada por HILDEBRAND
s.A.-----------

RECIIAZAR la solicitud de registro de la marca "H HILDEBRAND
ANDO pOR rrN PARAGUAY MEJOR (SLOGAN) y ETIQUETIt''

n' 220 50 40, solicitada por HILDEBRAND S.A. -----------
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3

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

Marcarios LitigiososI
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PoR III CUAL SE DECIIIRA PRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A LIT ecclÓN
DEDUCIDA POR O§CAR ORTEGA BEMTTZ CONTRA ALI FAKHREDDINE
soBRE oposlcróN AL REGrsrRo DE rlr MARCA *INDIA FAsHroN y
ETIQUETA" CIIISE 25.-

Asunción,
2 3 FEB 2026

VI§TO:

expediente caratulado: OSCAR ORIEGA BENITEZ CONTRA ALI
DINE sobre oposición al registro de marca "INDIA EASHION Y ETIQUETIt''

clase 25,y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "INDIA
FASHION Y ETIQUETTf', solicitede pera la clase 25, en base a la marca INDIA en la clase 35

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

confundibles.

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

legislación marcaria, ciertas resfficciones pare el registro de una marca; es decir, dichas

1 f.iEl registro de una marce hecho de ecuerdo con este ley, concede asu tin¡larel derecho al uso

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

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

EI
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POR III CUAL SE DECIIIRA PROCEDENIT Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR O§CAR ORITGA BEMTEZ CONTRA ALI EAI(HREDDINE
SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA 'INDIA EASHION Y
ETIQUETA" CLIISE 2

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro m¿rcario se encuentran pera

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitede "INDIA FASHION Y
ETIQUETIf' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normatiya
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POR II\ CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTT Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BEMTEZ CONTRA ALI FAKHREDDINE
SOBRE OPOSICIÓN
ETIqUETA" CLASE 25

AL REGISTRO DE IIT MARCA OINDIA FASHION Y

Que, de acuerdo con lo ¿nteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo ororga
validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerzala falta de aptitud de la marca

solicitada para su registro.---

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la ceusal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2delal.ey n' L.294/g8De Marcas.-

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

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

interés en sustenrar la oposición

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

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá
registrarse cornl ?narcas los signos qile constitalan ilna reproduaitín irnitación, traduccirín,

transliteración o transcipción total o parcial de signos distintiao idénthos o similar, notoriamente

conocido en el sector Pertinente del público, qae pertenece a t¿n tercero, caalesquiera que sean los

Prodactos o senticios a los que se aplique el signo, cuando su aso y registrofuesen susceptibles de causar

confusión o un riesgo de asociacitín con ese tercero, o signtfqae un aprouecbarniento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".--

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

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

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

;§
B.,oS
,e \,
Ír, 

-'''\
\Y/a.c,inr
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DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BENITTZ CONTRA ALI FAKHREDDINE
SOBRE OPOSICIÓN
ETIQUETf CIIISE 2r

AL REGISTRO DE II\ MARCA *INDIA FASHION Y

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

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tento,
IIT DIRECTORA DE ASI.'NTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
OSCAR ORTEGA BENITEZ contre ArI EAKHREDDINE sobre oposición al
registro de marca "INDIA FASHION Y ETIQUETIf' clase 25, Expedienre no 23g6387
solicitada por ALI FAKHREDDINE

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la

ETIQUETIf' clar,e 25, Expediente n" 239 6387 solici

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula. --

SUAREZ

tos Marcarios Litigiosos

ASHIONY
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soBRE oposrcróN AL REGTSTRo DE LA MARCA *rNDra FAsHroN y
ETIQUETA', CII§E 3 5.----------

Asunción,

Yrsro: 23 FIB 2026

El expediente caratulado: OSCAR ORIEGA BENITEZ CONTRA ALI
FAKHREDDINE sobre oposición al registro de marca "INDIA EASHION Y ETIQUETIf'
clase 35, y'r---

CON§IDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "INDIA
FASHION Y ETIQUETIf', solicitada para la clase 35, en bese a la marca INDIA en la clase 35

respectivamente, por lo que corresponde a este Dirección determiner si las marcas son o no

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

t Artículo l5'.- El registro de una marce hecho de acuerdo con este le¡ concede ¿ su tin¡lar el derecho d uso

mism¿ y a ejercer ante los órganos jurisdicciondes las acciones y meüdas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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DEDUCIDA POR OSCAR ORITGA BENITEZ CONTRA ALI EAKHREDDINE
soBRE oposrcróN AL REcISTRo DE Ll\ MARcA "INDIA EAsI{IoN y
ETrqr.rETf CLASE 3

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

precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una m¿rca.

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

corresponde a esta instancia administrativa reelizx el análisis de la solicirud en trámite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcerio entre la denominación solicitada "INDIA FASHION Y

ETIQUETA' se observ¿ a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tal como lo dispone la normativaalegados por la parte contraria,

Pá,gna?de4
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soBRE oposrclótrl AL REGISTRo DE LA MARCA *rNDrA EAsHroN y
ETIQUETf CrlrSE 3 5.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la decler¿ción de rebeldía no solo otorga

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

solicitada para su registro.---

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

asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la h¿cen

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

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse corno rnarcas los signos qtrc constitillan ilnA reproduccidn imitación, traducción,

transliteracitin o transcipción total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoiamente

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

productos o seroicios a los que se aplique el signo, caando su uso 1 regisffofuesen sasceptibles de causar

confusidn o un iesgo de asociación czn ese tercero, o signif.que un aprouecbamiento de la notoiedad

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

bubiese becbo conocido el signo".----

expresado y de conformidad al ordenamiento jurldico marcario vigente, esta

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

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

§
ku*
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poR Ilt cuAL sE DECIIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUGAR A rlt eccróN
DEDUCIDA POR OSCAR ORTEGA BEMTTZ CONTRA ALI FAKHREDDINE
SoBRE oposlclÓN AL REGISTRo DE I-A MARCA .INDIA TASHIoN Y
ETrQr,rETf CrlrsE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n." 309/24, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder asl en derecho.-

Por tanto,
III DIRECTORA DE ASI.'NTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESI,JELVE:

Ardculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
OSCAR ORTEGA BEMTEZ contra ALI FAKHREDDINE sobre oposición al

registro de marca "INDIA EASHION Y ETIQUETI{' clase 35, Expediente no 2396380

solicitada por ALI EAKHREDDINE

Artlculo 2.-

ETIQUETA'

Artfculo 3.-

RECHAZAR la solicitud de registro de

clase 35, Expeüente n" 2396380

NOTIFÍQLJESE por cédula. --

ONY
DINE......

Directora

untos Marcarios Litigiosos
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TABACoS MoNTEcARLo s.A- soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE LA
MARCA'L S y ETIQLJETf CIITSE ?4.----------

El expeüente caratulado: PHI

DE TABACOS MONTECARLO

Asrrnción' 
z3 IEB 2clij

YISTO:

LIP MORRIS MARKETING S.A. contra COUpaÑfe
S.A. sobre oposición d registro de merca "L S Y

ETIQUETA' clase 34 y.r--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "L S Y
ETIQUETIt'', solicitada para la clar,e34,en base a la marca LS en la clase34respectivamente, por

lo que corresponde a est¿ Dirección determinar si las marcas son o no confunübles.-------------------

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

momento de analiz¿r la oposición e la solicitud de registro de una merce, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "L S Y ETIQUETA"

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

oposición LS, se percibe que entre las mismas existen elemenros que las hacen prácticamente

idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.-

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

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

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una m^rce. ------

Que, aücionalmente, el solicitante no contestó el trasledo de la oposición denro del

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

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

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

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

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

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

Págrne2de4
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MARCA'L S y ETIQLTETA" CIIISE 34.----------

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

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

solicitada para su registro.---

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

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

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

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse corno rnarc¿¿s los signos que constituyan ilna reprodacción imitacitín, traduccirín,

transliteracidn o transcriPcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o sirnilar notoriamente

conocido en el sector pertinente del púbhco, qile Pertenece a t¿n tercero, cualesquiera que sean los

productos o senticios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibles de cailsar

confusión o un iesgo de asociación con e.te tercero, o signtfque un aprouecbaruiento de la notoiedad

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

bubiese becbo conocido el signo".---

lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigenre, esra

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

Ley n' L.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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POR II\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS MARKETING S.A. CONTRA COMPAÑIA DE
TÁBACOS MONTTCARLO S.A. §OBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA'L S YETIQLJETT CL§E 34.----------

corresponde confirmar el Dictamen n." 30/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo l.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
PHILIP MORRIS MARKETING S.A. CONTTA COMPAÑÍA DE TABACOS
MONTECARLO S.A. sobre oposición al registro de marca "L S Y ETIQUETIf' clase

34, Expediente no 24t02654 solicitada por coMpAñIA DE TABACOS
MONTECARLO S.A.-.----.

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la ,ETIQUETIf',
clase 34, Expediente n' 24102654 solicitada por C TABACOS
MONTECARLO S.A.-----..

Artlculo 3.- NOTIFÍQUE§E por cédula.

SUAREZ

de Asuntos Marcarios Litigiosos
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RENATo AMrco tópnz coNTRA EDcAR EFREN cacnnBs URDApTLLETA
soBRE oposrcróN AL R.EcIsrRo DE rlr MARCA *MARCA FrcuRArrv,f
cIlIsE 34.----------

Asunción, 2 3 FEB 2026

YISTO:

El expeüente caratulado: YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,

RENATO AMIGO TÓPF,Z CONtTA EDGAR EFREN CACTRTS URDAPILLETA SObrC

oposición al registro de marca "MARCA FIGURAIIVIf clu;e34,y.r-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MARCA
FIGURATTVIf', 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 Dirección determinar si las marcas

son o no confundible s.----------------------

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

t Artlculo 15".- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede e su dnrlar el derecho al uso

misma y a ejercer ante los órganos jurisüccionales las ¿cciones y medidas que correspondan

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

inducir directa o indirectamente a confi.rsión o asociación enffe los productos o servicios

en que figuren, siempre que teng¿n releción entre ellos.

\j l; -r 
=
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SoBRE oposlclÓN AL REGISTRo DE LA MARCA *MARCA FIGURAITvr
clltsE 34.----------

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Qu., reilizaLdo el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MARCA
FIGURAIMf' se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la

marca base de oposición GENEzuCA (figura de vapeador), se percibe que enrre las mismas

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

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

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

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de un¿ m^Íce.. ------

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

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

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

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

refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parre oponente y eüdencia

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

ffiffi
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de los hechos

procesal.------
alegados por la parre conrraria, tal como lo dispone la normativa

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

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

solicitada para su registro.---

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

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

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

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

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

interés en sustentar la oposición

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

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

registrarse cotno rnarcas los signos qae constituyltn ana reprodaccitín imitacidn, traduccitin,

transliteracidn o transcripcidn total o parcial de signos distintiuo idénticos o siruilar notoriamente

conocido en el sector peftinente del público, qae Pertenece a an tercero, cualesquiera que sean los

a los que se aplique el signo, cuando su uso y registrofuesen susceptibles de causar

de asociación con ese tercero, o signtf.que un aprouecbamtento de la notoriedad

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

el signo".--

'arios
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poR Llr cuAL sE DECTIIRA pRocEDENTE y sE HACE LUcAR A rlr ecclóN
DEDUCIDA POR YAMIL ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ,
RENATo AMrco tópnz coNTRA EDGAR EFREN cacnnns URDApILLETA
soBRE oposlclÓN AL REGISTRo DE LA MARCA .MARCA FIGURATwr
CLIISE 34.----------

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n} 28/26, de laJefatura de laPrimeraSdayhacerlugarala

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE A§I.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

Artlculo l.- DECLIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida poTYAMIL
ESGAIB SANCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, RENAIO AMIGO LÓPEZ
contra EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA sobre oposición al registro de

marca "MARCA FIGURATWIf' clase 34, Expediente n' 2485464 solicitada por
EDGAR EFREN CACERES URDAPILLETA..--....*

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro "MARCA
FIGURATTVA' clase 34, Expediente n' 2485464 EFREN
CAC ERES URDAPILL ET A..........

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUAREZ
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Resolución D.A.M.L n. " 0x50
POR III CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR QI,JIMEA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA ROFENAL,
CLASE

Asunción, Z iu FIB lü10

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORAilON sobre oposición al registro de la marca ROFENAL, clase 05,y,----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de l¿ marca ROFENAL
solicitada p*a.leclase 05, en base a la marca PROFENOL en la clase 05, por lo que corresponde a

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

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

momento de ena.lizx la oposición a la solicitud de registro de una marce, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

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

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

\ El registro de un¿ marca hecho de ecuerdo con esta le¡ concede a su tinlar el derecho al uso

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

en que figuren, siempre que tengan rel¿ción entre ellos.

CIÜ
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POR III CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTT Y NO SE HACE LUGAR A LII
ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ZODTAC INTERNATIONAL
CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL,
CLIISE O5.*----

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

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

marca previstas en la Ley de Marces.-

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

notar que la marca solicitada ROFENAL y la marca PROFENOL oponente gramaricalmente al

primer golpe de vista las marces están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una

marcada diferencia entre las mismas.----

Qr., entre las mercas en pugna: RO/FE/NAL (solicitada) vs. PRO/FE/NOL
(oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las

diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la
interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una

utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevanres, promoüendo así

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

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

mercado.--

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfrca. o auditivamente, tal como enseña la

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

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

conjunto y no por sus elementos aislados

el. reiliz* el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la

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

ve
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Resolución D.A.M.L n. o 130
POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMEA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNAilONAL
CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL,
cll\sE o5.-----

arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

Posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su coniunto

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

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

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

auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son

suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general

claramente diferenciada

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

podemos noter que, la solicitud de registro cuenta con una etiquera que lo identifica, siendo de

esta manera claramente distinguible con la del oponente, por ende, inconfundibles. Por lo tanto

la demanda deviene improceden te.-------------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "(Jna de las reglas rnás

frecuentemente reqaendas por el Tribunal saPremo es qile las marcas han de ser analizadas con

arreglo a su uisidn en sa conjunto", y que... pxalacomparación de dos mercas en conficto 'bcupa

un lugar preferente el que propugna ilna uisidn de conjunto sincrétha, desde la totalidad de los

elernentos inagrados de cada rnarca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y
gráf.ca"z.--

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

en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponenre

ovoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. L99.

_0¿0
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ResoluciónD.A.M.L".'--S0 0 1 5 0
POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA §.A. CONTRA ZODIAC INTERI\iAilONAL
CORPORAIION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA ROFENAL,
clltsE o5.-----

incluya otros elementos capaces de integrer un conjunto.

Qt., también es importante destacar le situación parricular 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 ceracterize

Por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un anfisis minucioso y detallado en cada solicitud de

registro, con el fin de gerrnrizt que este se ajuste a la evolución constanre del sector médico y
farmacéutico. Thl enfoque adaptable permite que la clasificación en esta clase refleje

adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud, incorporando

nuevos productos y tecnologías

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

Presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún
inconveniente legal.---

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

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

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

artículo 2' dela Ley de marcas ns L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

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

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

corresponde revocer el Dictamen n' L57/24 emirido por la
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ResoluciónD.a.M.L".'-S--ls$ Í 5 0
POR IIT CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A IIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR qI.'IMEA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORAflON SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROFENAL,
CLASE 05.

jeFatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por

QUIMFA S.A. contra ZODIAC INTERNAIIONAL CORPORAIION sobre
oposición al registro de la marca ROFENAL, clase 05, Expedienre no 22957l6solicitada
por ZODIAC INTERNAIIONAI CORPORAIION.----------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la. registro de la
marca ROFENAL, clase 05, Expediente no 22957, ZODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION .--.--.-..--.

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

SUAREZ

Directora

Asuntos Marcerios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO §E HACE LUGAR A LA
ECCIÓU DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAIADI CONTRA ALBAUGH
AGRO BRASIL trDA. SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE III MARCA II\
TITAL, CLASE O5._----

Asunción, I lr FtB 1026

VISTO:

El expediente caratulado: MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI conrra ALBAUGH
AGRO BRASIL LTDA. sobre oposición al registro de la marce.TITAL clase 05, f:-----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TITAL, soliciteda

para la clase 05, en base a la marca TITAN en la clase 10, por lo que corresponde a esta Dirección

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

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

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

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que est¿blece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

legislación marcaria, ciertas restricciones pera el registro de una merca; es decir, dichas

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentren p^ra

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

\ El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho d uso

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

que figuren, siempre que tengan relación enre ellos.
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POR IIT CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL §AFADI CONTRA ALBAUGH
AGRO BRASIL TTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA II\
TITAL, CLITSE O5.---__

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

corresponde a este instancia administrative realizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la mism¿ se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, entre las m¿rcas en pugna: TITAL (solicimda)vs. TITAN (oponente), en conjunto

y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y
conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la inteqpretación y aplicación de

ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y
especlfica de cada término en contextos relevantes, promoviendo ¿sí una comunicación clara y
efectiva tanto a nivel auütivo como conceptual, la estructura silábica y el impacto sonoro final

constituyen elementos relevantes que permiten distinguir adecuadamenre una denominación de

la otra, evitando que sean percibidas como idénticas o susrancialmente similares, estas diferencias

nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en

el mercado.-

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

es lo suficientemente significativa como

consumidor

para inducir una confusión en el público

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 cl¿se 10 protege productos

tales como: "Exclusiuamente insurnos odontoldgicos (anillos de dentición) mordedores aparatos de

postizas, apejos de dentistas y elásticos de onodoncia'| Por otro lado, la

"TITAL" en la clase 05, protege productos: "Todos los productos comprendidos

fartnacéuthos, ueterinaios, enffe offos)". La diferencia de los sectores v la
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POR LII CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAIADI CONTRA ALBAUGH
AGRO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA LA
TIThL, CLIISE 05

naturaleza de los productos es significativa. lo que permite concluir que ambas marcas pueden

coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.-

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

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

marca debe especificar la cl¿se del nomenclador internacional (Niza) en la cual se

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

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

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

registrada.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión enrre las marcas TITAL solicitada en la

clase 05, y TITAN, registrada en la clase L0, dabiclo especialruente a la difercnte naturalesa
de los prudactos por las nismas. La marca solicitada cumple con los reqüsitos de novedad y
especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes

argumentos jurldicos que pueden evenrualmente justificar su rechazo.-

Que, en efecto, los productos de la clase 05 generalmente vinculados e preparaciones

farznacéuticas, rnedicinales o de uso sanitario difieren sustancialmente de aquellos comprendidos

en la clase 10, relativos e aParatls e insffamentos médicos o quinlrgtcos,los cuales poseen canales

de comercialización, público objetivo y modalidades de adquisición diferenciadas. Thl

circunstancia reduce de manera significativa cualquier posibilidad de asociación indebida o error

en el consumidor medio, quien actúa con un grado razonable de atención acorde al tipo de

no compartir ambas marc¿s la misme clase del nomenclador internacional de

uno de los elementos esencieles para la procedencia de la oposición,
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POR III CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ECCTÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD ToI.JFIC EL §ATADI C0NTRA ALBAUGH
AGRO BRASIL rIDA. SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE III MARCA LA
TITAL, CLITSE O5.---

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

debidamente justificadas. En consecuencia, resulta jurldicamente viable la coexistencia

paclfica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusión ni de esociación directa por pafte

del consumidor promedio en el mercado de referencie. -------------

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

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

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

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

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

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

de una marca.

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n' 389/24emitido por la

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:

DECIIIRAR improcedente y no hacer lugar a la ección deducida por
TOUFIC EL SAFADI contra ALBAUGH AGRO BRASIL LIDA.
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POR LA CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A IIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD TOUFIC EL SAFADI CONTRA ALBAUGH
AGRO BRASIL I;IDA. SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA I,T
TITAL, CIITSE O'._--*-

sobre oposición ¿l registro de la marca TITAL clase 05, Expediente n" 2282459 solicitade
poTALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la registro de la
marca TITAL clase 05, Expediente n' 2282459 H AGRO
BRASIL LTDA.----..

Artlculo 3.- NOTIFÍQLJESE por cédula.

Directora

tos M¿rcarios Litigiosos

AX
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Resolución,

POR LA CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTE§ Y NO SE HACE LUGAR A LA§
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO §AECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE IIT MARCA
'ITRON Y ETIQLTETT, CLASE 09,

Asunción, 2 tr FtB 2026

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE

SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTTA

ITRON INC. sobre oposiciones al registro de la merca, 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 IMPORI, otros y

STRONG en la clase 35 y 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección

determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

ante los órganos jurisdicciondes las acciones y medidas que correspondan

. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

:ta o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o seryicios

:n, siempre que tengan relación entre ellos.É;

."i.ffi;
que pueda\ir

r a erercer an

s derechos. I
rducir directa

Fquterl quc nguren,

F< tÍ
)

ffid§iir.DNV
'ari

.- /)
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POR III CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTTS Y NO §E HACE LUGAR A IITS
accroNEs DEDUCTDAS poR socrETAL s¿.. y NrcorÁs coNzALEz oDDoNE
SoCIEDAD eNÓNIue EMISoRA DE CAPITnL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
'ITRON Y ETIQLJETT, CII\SE 09

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

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

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

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

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

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

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

maÍca previstas en la Ley de Marcas.--

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

noter que la marca solicitada ITRON Y EXQUETA y las marcas oponentes D DISTRON

IMPORI y STRONG gramaticalmente al primer golpe de vista las mercas están 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

IMPORI y STRONG (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la

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

malentendidos en la inte¡pretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas

distinciones une utilización más adecuada y especlfica de cada término en contextos

así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y
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ResoruciónD.a.M.L".'-&-Ü Ü ? 5 2
POR III CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A II\S
ACCIONE§ DEDUCIDAS POR SOCIETAL SJ.. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDA"D ENÓNTUA. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LII MARCA
'ITRON Y ETIQLTETT, CII\SE 09

Qre, las diferencias son apreciables tanto gráfrca. o euditivamente, tal como enseña la

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

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

conjunto y no por sus elementos aislados

Que, al realiztr el estudio sobre le posible coexistencia entre la potencial marce con las

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

coniunto. sin artificiales desmembraciones. de forma sucesiva v no simultánea v. el resultado oue

arroie la visión en coniunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe

posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en coniunto vemos oue en su coniunto

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

dichas marces. Se puede percibir a simple viste la diferencia existente enúe l¿s mismas.

Que, en efecto, si bien es cierto las mismas comparten algunas palabras común. ambién es

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión. y en ningún momento

podrán Lcarreur inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicirud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a ecentuar la, fuerzt üferenciadora de modo

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

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marc¿s en pugna, debemos

del Sistema Uniclase, el cud esablece que cada solicitud de marca debe

del nomenclador internacional §iza) en la cud se pretende obtener

un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema

Págtnel de6
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POR III CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDA§ POR §OCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL R.EGISTRO DE LA MARCA
'ITRON Y ETIQLTETA", CLASE 09

implica una segmentación del mercado en función de los productos o seryicios que distingue

cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrade. ------------------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada ITRON, cuenta, con una etiqueta que

posee un diseño distintivo y original que la diferencia de las marcas oponentes. Asl podemos

hacer énfmis al visualizar la dpografía.u otros aspectos gáficos que hacen que la etiqueta sea

única y haga la diferencia con las mercas de los oponentes. Por lo tanto la demanda devienen

improceden tes.- - - - -- - - - - - -
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Resolución D.A.M.L n. o rtrn
POR II\ CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTES Y NO §E HACE LUGAR A LITS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓMMA EMI§ORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE IJI MARCA
*ITRON Y ETIQLJETA',, CLI§E 09,

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ITRON Y ETIqUETA vs.

D DISTRON IMPORT y STRONG no present¿n riesgo de confusión en el mercado. Por lo

que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.---

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

üstinguible de la m¿rce de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presenre

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

artículo T dela Ley de marcas ne L.294/)8: / clue reúne los requisitos de novedad especialidad y

originalidad

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

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

elementos diferenciadores necesarios pera 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 asf en derecho.---

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELYE:

Artlcrrlo l.- DECIIIRAR improcedenrc y no hacer lugar a las acciones deducidas

por socrETAL s.A. y NrcoLAs coNZALEz oDDoNE SOCIEDAD
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA conrra ITRON

,oposición al registro de la marca ITRON Y ETIqUETiA. , clase 09,

9200 solicitada por ITRON INC.---------

T§Z-
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Resolución D.a.M.L "."--_,0J [j ] 5 ?
POR LA CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LI\S
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIEThL S.A. Y NICOTAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓMMA EMISORA DE CAPITAL ABIERIO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE III MARCA
'TTRON Y ETIQLJETtr, CII\SEO9.----

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la de registro de la

marce ITRON Y ETIQUET)\, clase 09, Expeüente n'246 ITRON
rNC.---------------

Ardculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Marcarios Litigiosos
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POR LIT CUAL §E DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IITS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCTETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGI§TRO DE LA MARCA
'ITRON y ETIQLJETtr, CLI\SE 35.------

Asunción.' 
Z tu fi3 :tl0

VI§TO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ENÓNTUE EMISORA DE CAPITAL ABIERTo o NGo SAECA contTa

ITRON INC. sobre oposiciones al registro de la marca, ITRON Y ETIqUETA, clase 38,

f;----------

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 IMPORI, otros y
STRONG en la clase 35 y 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección

determinar si las mercas son o no confunübles.-

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

r directa o indirecnmente a conftxión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación enrre ellos.
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ResoluciónD.A,M.L"..J)40 1 5 3
POR LA CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL §.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERIO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LII MARCA
'ITRON y ETIQUETA',, CIIISE 3S.------

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

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

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

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

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

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

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

marce previstas en la Ley de M¿rcas.-

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

notar que la marca solicitada ITRON Y ETIQUETA y las marcas oponenres D DISTRON
IMPORI y STRONG grematicalmente al primer golpe de vista las marcas esrán expresedas de

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

Que, entre las marcas en pugne: ITRON Y ETIqUETA (solicitada) vs. D DISTRON
IMPORI y STRONG (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la

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

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

distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos

así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como

diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y
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55
POR III CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO §E HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y I\IICOTAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ENÓ¡.UU,{ EMI§ORA DE CAPIThL ABIERIO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
'ITRON Y ETIQLJETf, CII\SE 38.----------

Que, las üferencias son apreciables tanto grifrce o ¿uditivamente, tal como enseña la

doctrina y la jurisprudencia marca¡i¿ r.lreaJizar el análisis de marcas para determinar una eventuel

posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la represent¿ción de las mismas en su

conjunto y no por sus elementos ¿islados

Que, al reehzt el estuüo sobre la posible coexistencia entre la potencial merce con las

marcas ya existentes (base de oposición), las marc¿s en cuesrión deben ser analizadas en su

arrole la visión en coniunto es el criterio oue debe primar a la hora de determinar si existe

posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunro

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

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

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

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión. y en ningún momento

podrán ecarre Í inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicirud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar lefuerza diferenciadora demodo

suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la merca registrada.-

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, debemos

que, conforme al artículoT deleLey de Marcas, se encuentra vigente en nuesrro

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

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

necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema

ResoluciónD.a.M.Ln.' 0 ü ffi 'ü
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Resotucién D.a.M.L n..+_s_ü i 5 3
POR LA CUAL §E DECIITRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGARA LAS
ACCIONE§ DEDUCIDA§ POR SOCIEThL S.A- Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓMMA EMISORA DE CAPITAL ABIERIO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LI\ MARCA
'ITRON Y ETIqLJETtr, CII\SE 3E.--------

implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue

cada clase, lo cual evita una protección automática en clases üstintas a la registradl. ------------------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada ITRON, cuente, con una etiqueta que

posee un diseño distintivo y original que la diferencia de las mercas oponentes. Así podemos

hacer énfmis al visualizar la tipografla u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea

única y haga la diferencia con les marcas de los oponentes. Por lo tanto la demanda devienen

improceden tes.- - - - - - - - - - - -
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POR LI\ CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IIIS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL RXGISTRO DE LA MARCA
'ITRON y ETIQLTETtr, CLASE 35.-----*-

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 confusión en el merc¿do. Por lo

que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----

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

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

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

artículo 2' dele Ley de marcas ne 1.294/98, y que reúne Ios requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

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

elementos üferenciadores necesarios pere 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

corresponder así en derecho.---

Por tanto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIO§OS

RE§UELVE:

Artlculo l.- DECLIIRAR 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
oposición al registro de la marca ITRON Y ETIQUETA , clase 38,

' 2469194 solicitada por ITRON INC.---------
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Resolución D.A.M.L n. " 0&CI155
POR LA CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IITS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL Sá. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBR.E OPOSICIONES AL REGI§TRO DE III MARCA
'ITRON y ETIQUETtr, CLASE 38.--------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la de registro de la

merca ITRON Y ETIQUETA, clase 38, Expediente no por ITRON

Ardculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR II\ CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A II\S
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ENÓTTUUE EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE IIT MARCA
'ITRON y ETIQLJETtr, CII§E 42.--------

Asunción,
'¿ , rit i"\)i

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPIThI ABIERIO O NGO SAECA contTa

ITRON INC. sobre oposiciones d registro de la marca, ITRON Y ETIQUETA, clase 42,

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ITRON Y
ETIQUETA solicitada para la clu,e 42, en base a las marcas D DISTRON IMPORI, orros y

STRONG en la clase 35 y 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

exclusivgld§.!_misma y a ejercer ente los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

en que figuren, siempre que tengan rel¿ción entre ellos.
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ResotuciónD.a.M.L*'__g+ffi t 5 tr
POR III CUAL SE DECLITRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IITS
ACCIONES DEDUCIDA§ POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓMMA EMISORA DE CAPITAL ABIERIO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBR.E OPOSICIONES AL REGISTRO DE LIT MARCA
'ITRON y ETIQLJETtr, CLASE 42.--------

Que, tal como lo exprese el A¡t. 1 de la Ley n" L.294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, haciendo un análisis 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 están expresadas de

diferentes maneres, 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

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

malentendidos en la inte¡pretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas

distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en conrextos

relevan asl une comunic¿ción clara y efectiva tanto a nivel auütivo como

nos da la pauta que las mismas son plenamente üstinguibles y

nte en el mercado.-

,: §..$
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POR LA CUAL SE DECLITRAN IMPROCEDENTE§ Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A Y MCOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ENÓNTUE EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONE§ AL REGISTRO DE LA MARCA
*ITRON y ETIQLJETA", CII§E 42.--------

Que, las diferencias son apreciables tanto grártca o auditivamente, tal como enseña la

doctrina y la jurisprudencia marcaria alreilizer el análisis de m¿rcas para determinar una eventual

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

coniunto y no por sus elementos aislados

Que, al reelizer el estudio sobre la posible coexistencie entre la potencial merca con las

marcas ya existentes (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizedas en su

coniunto. sin artificiales desmembraciones. de forma sucesiva y no simultánea v. el resulado oue

arroie la visión en coniunto es el criterio oue debe primar a la hora de dererminar si existe

posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto

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

dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mism¿s.

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

cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión. y en ningún momenro

podrán ecerÍe r inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicirud acompaña al

elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar le fuerza üferenciadora de modo

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

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugpa, debemos

mencionar que, conforme al artículoT delaLey de Marcas, se encuentra vigente en nuestro

del Sistema Uniclase, el cual esteblece que cada solicitud de marca debe

del nomenclador internacional §iza) en la cud se pretende obtener

necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema

Página 3 de 6
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POR IIT CUAL SE DECLIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIEThL S.A. Y UTCOTAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ENÓUru,{ EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRX OPOSICIONES AL REGISTRO DE LII MARCA
'ITRON Y ETIQUETtr, CLASE 42.--*---

implica una segmentación del mercado en firnción de los productos o servicios que distingue

cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrade. ------------------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada ITRON, cuenta, con una etiqueta que

posee un diseño distintivo y original que la diferencia de las m¿rcas oponentes. Así podemos

hacer énfmis al visualizar la tipografíeu otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea

única y haga la diferencia con las mercas de los oponentes. Por lo tanro la demanda devienen

improcedentes. ------------

H}
§?n$
tfsp§ft?
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STRONG - denominatioa
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POR IIT CUAL SE DECLI\RAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A IIIS
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIETAL S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERIO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA
'ITRON y ETIQLTETf, CLI\SE 42.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las mercas ITRON Y ETIQUETA vs.

D DISTRON IMPORT y STRONG no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo

que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.---

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

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

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

artículo 2' dele Ley de marcas ¡e L.294/98, / eue reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

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

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que 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
corresponder así en derecho.----

Por tanto,
IIT DIRf,CTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:

Artlculo l.- DECIIIRAR improcedenre y no hacer lugar a las ¿cciones deducidas

RA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA conrr¿ ITRON
al registro de la marca ITRON Y ETIQUETA , clase 42,

191 solicitada por ITRON INC.-----

Página 5 de 6

S.A. Y NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD



§ \ GOBIERNO»* I nlmccróH NACTONAL

\"d penAGUAY i i'.1-.ll?¿+'"Y1,?

Resolución D.a.M.L 
". "-8-$- Ü '! 5 &

POR LA CUAL SE DECIIIRAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A II\S
ACCIONES DEDUCIDAS POR SOCIEThL S.A Y NICOLA§ GONZALEZ ODDONE
SOCIEDAD ANÓMMA EMISORA DE CAPIThL ABIERIO O NGO SAECA
CONTRA ITRON INC. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE IIT MARCA
'ITRON y ETIQLTETtr, CII§E 42.--------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de l¿ solici
marca ITRON Y ETIQUETA, clase 42,Expeüente n' 246'

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula.

Marcarios Litigiosos

registro de la

Pá,9¡na.6 de 6
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POR LA CUAL SE DECLIIRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A IIT
eccróN DEDUCTDA poR rltBoRAToRro y HERBoRISTERTa sANTA
MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINo s.A. SoBRE opos¡clÓN
AL REGISTRO DE
30.----------

II\ MARCA CAMPESINO TE CUIDA . PII\N, CIITSE

Asunción, 2 5 FiB 2tj26

YISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA

MARGARITA S.A. contre YERBAIERA .AMPESINO S.A. sobre oposición al registro de

marca "CAMPESINO TE CUIDA - PLAN" clase 30, yr-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra l¿ solicitud de registro de la marca "CAMPESINO

TE CUIDA - PLAN", solicitada para la clase 30, sobre la base del registro de la marca PIAN 30

DÍAS Y OTRAS clase 30, por lo que corresponde determinar si las marces son o no

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

' Artículo l5'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su dnrlar el derecho al uso

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

sus derechos. Asimismo concede el derecho ¿ oponerse al registro y al uso de cualquier

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

en que figuren, siempre que tengen relación enrre ellos.
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POR LII CUAL SE DECLITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LIT
ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA
MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN
AL
30.-

REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA . PLI\N, CLITSE

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al realizr. el cotejo de las marcas en pugna "CAMPESINO TE CUIDA - PLAN'
(marca solicitada) y PIAN 30 DÍAS Y OTRAS (marca oponente), en conjunto y sucesivamenre,

es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también

en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, eunque las mismas comparten letras en

común, 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 pecífrca entre las

mismas no sea posible.----

Que, en efecto, si bien es cierto embas comperten el elemento común, también es cierto

que ese hecho no puede inducir el consumidor e error o confiusión, 1, eri ningún momento

podrán arcerreaLr inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud como la

oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar le fuerza

diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca

es importante mencionar que el solicitante en su escrito de contestación

es irupzrtantu destacar que la rnarcA de mi mandante se encuentra registrada en
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA IMPROCEDENTT Y NO §E HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR IIIBORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA
MARGARITA §.4 CONTRA YERBATERA CAMPESINO S.A SOBRE OPOSICIÓN
AL REGISTRO DE IIT MARCA CAMPESINO TE CI.'IDA - PLI\N, CIITSE

uaias clases, y que ba ¿lcanzado un niuel de aceptacitin porparte del público consumidor debido al
éxito que ha tenido sus prodactos". fhles afirmaciones se comprueban en la etapa probatoria.-----

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

momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obdene de una aprehensión espontánee y pre refexiva pues, ésta contagia a quien

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

entre las mismas.----

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

que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponenre

incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto

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

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

registrarse corno rnarcas los signos qae constitilyan ilnA reprodaccidn imitacitin, traduccirín,

transliteracitin o transcripcitín total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriarnente

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

productos o serricios a los que se aplique el signo, cuando su uso 7 regtstrofuesen sasceptibler de causar

iesgo de asociacirin con ese tercerl, o signif.que un aprouecbamiento de la notoiedad

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

el signo".----

del,
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POR III CUAL SE DECIITRA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR LIIBORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA
MARGARITA S.A. CONTRA YERBATERA CAMPE§INO S.A. SOBRE OPo§ICIÓN
AL REGISTRO DE LA MARCA CAMPESINO TE CUIDA . PLI\N, CII\SE
30.----------

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

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

registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n' 250/2025 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer

lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
Iá. DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLIIRAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
I/.BoRAToRro Y HERBORTSTERIA SANTA MARGARITA s.A. conrra
YERBAIERA CAMPESINO S.A. sobre oposición al registro de marca "CAMPESINO
TE CUIDA - PLAN" clase 30, Expediente n" L579710, solicitada por YERBAIERA
CAMPESINO S.A.------.

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de de la
merca "CAMPESINO TE CUIDA-PIAN" clase , solicitada
por YERBAIERA CAMPESINO S.A.

Artlculo 3.- NOTIFÍQLTESE por cédula.

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos

'solicirud 
de'

n" 15797L
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POR IIT CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V CONTRA ACCES§ VAPOR LLC.,
SOBRX OPOSICIÓN AL REGISTRO DE III MARCA CALI PLUS Y ETIQUETA,
CLASE 35.----------

Asunción, 2 5 FEB 2020

YI§TO:

El expediente caratulado: TABACOLMEX S.A. DE CV contra ACCESS VAPOR
LLC., sobre oposición al registro de marca "CALI PLUS YETIqUEfH' clase 35,yr-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contre la solicitud de registro de la marca "CAII PLUS Y
ETIQUETIt'', solicitada para la clase 35, en base a la marca "CALI" clase 34 por lo que

corresponde e esta Dirección dercrminar si les marces son o no

confundibles.------

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

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

y a $ercer ante los órgenos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

ürecta o inürectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

quien lesione

igno que pueda

sea l¿ clase
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DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V CONTRA ACCESS VAPOR LLC.,
soBRE oposrcróN AL REGISTRo DE LA MARCA cALI nLUS y ETreuETa,
cll\sE 35.----------

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al reelizer el cotejo entre las marcas CALI PLUS Y ETIQLTETA (solicitada) y

CALI (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la

estrucíra de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos

individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de

conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria,

viendo de esta menera 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 a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud 'CALI PLUSY ETIQUETA" y la

oposición 'CALI', lo que conlleva un alto riesgo de confusión en el público consumidor. Esra

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

erróneamente un producto por otro, o indirecta, al inducir e pensar que ambos signos designan

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

de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de

indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho

"fe
,: .!j; \l
i: .:. ll
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V CONTRA ACCESS VAPOR LLC.,
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LIT MARCA CALI PLUS Y ETIqUETA,
CLASE ?5.----------

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

CALI PLUS Y ETIQLJETA y CALI en el mercado afecraríanegativamente la función distintiva

de la marca oponente.

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

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

además debemos tener presente que l.as tnatras en caestión tienen porfinalidad distingair
pruductol seruhios rclacionados,lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada

procedente.

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

confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los 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 certeze. En consecuenciq la coexistencia de los signos

CALI PLUS Y ETIqUETA y CALI en el mercado afectaría negativamente la función distintiva

de la marca oponente.--

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

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

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

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

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

se halla incursa en le causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
n" L.294/98 De Marcas.-
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DEDUCIDA POR TABACOLMEX S.A. DE C.V CONTRA ACCESS VAPOR LLC.,
soBRE oposrcróN AL REGISTRo DE lll MARCA cALr nLUS y ETIeUETA,
CLA§E 35.----------

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.'7L/25, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

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

RESI,JELVE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR procedenre y hacer lugar a la acción deducida por
TABACOLMEX S.A. DE Cy contra ACCESS VAPOR LLC., sobre oposición al

registro de marca "CALI PLUS Y EXqUETIt'' clase 35, Expediente no 2332626

solicitada por ACCESS VAPOR LLC.---------

Artlculo 2.- RECHAZIR la solicirud de registro de

ETIQUETIf' clase 35, Expediente n" 2332626 solici

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Directora

marca t'C

CESSVAPO
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POR IIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT
MARCA RrO PTSCTNAS y ETTqLJETA, Crl\SE 19.-*---

Asunción, ZS FtB l|J26

YISTO:

El expediente c¿ratulado: OSCAR PORFIRIO GARCIA
PISCINAS MARCAS E PAIENTES EIRELI sobre oposición d
PISCINAS Y ETIQUETTt'' clase 19, y;-----

CONSIDERANDO:

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

Y ETIQUETTt'', solicitada para la clase 19, en base a la marca "KYO PISCINAS" clase 35, por lo

que corresponde e esta Dirección determinar si les merces son o no

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

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

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

velando siempre por el interés generd

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

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

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

I Artículo 15o.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tinlar el derecho el uso

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

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

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

MEDINA contra RIO

registro de marca "RIO

:a quien lesiond

signo que pueda

sea la clase
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POR LA CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCTÓN
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE IIT
MARCA RIO PISCINAS y ETIQUETA, CLI\SE r9.----*
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro mercario se encuenrren para

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al reelizr- el cotejo entre las marces 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 análisis comparativo puede atender a los elementos

individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad indusrial es el examen de

conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria,

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

coexistencia

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud 'RIO PISCINAS Y ETIQUETA" y la

oposición 'KYO PISCINAS", lo que conlleva un alto riesgo de confusión en el público

consumidor. Esta confusión puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a

identificar erróneamente un producto por otro, o indirecta, el inducir a pensar que ambos

signos designan productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuenrran

vinculados económicam ente. ---------

rotección de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de

indebida, salvaguardando no solo los inrereses del titular del derecho
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POR III CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y sE HACE LUGAR A IIT ecclÓTt
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCTA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARcas E pATENTES ETRELT soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE rlr
MARCA RIO PI§CTNAS y ETIQUETA, CIIISE 19.-----

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 PrcCINAS Y ETIQUETA y I(YO PISCINAS en el mercado afectarla negativamente la

función distintiva de la marca oponente.

Q¡re, en razón de las identid¿des existentes entre le marca solicitad¿ y la oponente, el

público consumidor puede verse inducido a error, y ceusar un¿ confusión entre las mismas,

además debemos tener presente que las matras en cucstión tienen porfinalidad distingair
pruda.ctol senticios rclacionados,lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada

procedente.

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

confusión y asociación indebida, salvaguardando no solo los 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

zuO PISCINAS Y ETIQUETA y I(YO PISCINAS en el mercado afectaría negativamente la

función distintiva de la marca oponente.--

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

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

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

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

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

y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
Ley n' 1.294/)8 De Marcas.-
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POR IIT CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR O§CAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINA§
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MARCA RIO Pr§CTNAS y ETIQUETA, Crl\SE 19.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurldico marc¿rio vigente, esta

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

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

corresponde revocar el Dictamen n.' 70/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por t¿nto,
IIT DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RSSUELVE:

Artlculo l.- DECII\RAR procedente y hacer l

OSCAR PORFIzuO GARCIA MEDINA contra
PAIENTES EIRELI sobre oposición al registro

ETIQUETA" clase 19, Expediente no 19103351

lugar a la acción deducida por
zuO PISCINAS MARCAS E
de marca "RIO PISCINAS Y
solicitada por RIO PISCINAS

MARCAS E PAIENTES EIRELI..-.---.-

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la PISCINAS Y
ETIQUETIf' clase 19, Expediente no 19103351 PISCINAS
MARCAS E PAIENTES EIRELI.

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédule. -

de Asuntos Marcarios Lirigiosos

ALV
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POR IIT CUAL SE DECIITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR OSCAR PORTIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PECINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\
MARCA RIO PISCINAS y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 2 s r[8 2026

MEDINA contra RIO

registro de marca "RIO

VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR PORFIRIO GARCIA
PISCINAS MARCAS E PAIENTES EIRELI sobre oposición al

PISCINAS Y ETIQUET.{' clase 35, yr-----

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicirud de registro de la marca "RIO PISCINAS

Y EXQUETIf', solicitada para la clase 35, en base a la marca "KYO PISCINAS" clase 35, por lo

que corresponde a este Dirección determinar si las merces son o no

confundibles.

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

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

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el A¡t. I de la Ley no 1.294/98,las marcas son signos que sirven

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

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

' Artículo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su tirular el derecho al uso
exclusivo y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

directa o indirectamente a confi»ión o asociación entre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengen relación entre ellos.

que pueda

sea la clase
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POR LI\ CUAL SE DECLIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA RrO P§CTNAS y ETIQT,JETA, CLASE 35.-__-*

limitaciones a la hora de considerar la viebilidad del registro marcario se encuenffan para

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al reelizar 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 análisis comparativo puede atender a los elementos

individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de

coniunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria,

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

coexistencia

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicirud 'RIO PISCINAS Y ETIQUETA" y la

oposición 'KfO PISCINAS", lo que conlleva un alto riesgo de confusión en el público
consumidor. Esta confusión puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a

identificar erróneamente un producto por orro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos

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

vinculados económicemente. ---------

mercas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de

, salvaguardando no solo los inrereses del titular del derecho

ÁÁ
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POR IIT CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LII ECCTÓU
DEDUCIDA POR O§CAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSTCIÓN AL REGISTRO DE III.
MARCA RrO PISCTNAS y ETIQT.JETA, CLI\§E 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 P§CINAS Y ETIQUETA y I(YO PISCINAS en el mercado afectaría negativamente la

función distintiva de la marca oponenre.

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

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

además debemos tener presente que l.as nanras en ctestión tienen porfi.nalidad distinguir
enticios rcl.a.cionados, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada

procedente.

Que, la protección de las marcas tiene precisamente como finalid¿d evitar estos riesgos de

confusión y asociación indebida, sdvaguardando no solo los inrereses del titular del derecho

anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho e identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos

zuO PISCINAS Y ETIQUETA y I(YO PISCINAS en el mercado afectaría negativamente la

función distintiva de la marca oponenre.-

Que, resulta evidente la identid¿d, por tanto esta Dirección considera que la marca

solicitad¿ no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerzaüstintiva,

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

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

ión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
n' 1.294/98 De Marcas.-
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POR LA CUAL SE DECLITRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA CONTRA RIO PI§CINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA RrO pTSCINAS y ETTQUETA, CLASE 35.--__--__-_

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

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

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

corresponde reYocar el Dictamen n." 69/24, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar ala
oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tento,
II\ DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

Artlculo 1.- DECIIIRAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
OSCAR PORFIRIO GARCIA MEDINA contra RIO PISCINAS MARCAS E
PAIENTES EIRELI sobre oposición ¿l registro de marca "RIO PNCINAS Y
ETIqUETIf' chse 35, Expediente n" 19L03352 solicitada por RIO PISCINAS
MARCAS E PAIENTES EIRELI.

Ardculo 2.- RECHAZIR la solicitud de registro de la PISCINAS Y
ETIQUET,f clase 35, Expediente n' 19103352 roJlci PISCINAS
MARCAS E PATENTES EIRELI....---

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR CERAMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN
SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CIITSE

Asunción,
2 5 FtB 2026

VISTO:

El expedienre caratulado: GERAMICA sALoNI s.A.u. conrre EADI EL KHECHEN
sobre oposición al registro de la marca SALONI clase 20, f:--------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueye oposición contra la solicitud de regisrro 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 Dirección determinar si las marcas son o no confundible s.--------------

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

momento de enalizer la oposición a la solicitud de registro de una merca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho e constituir une m¿rca.

t Artículo l5'.- El registro de una marca hecho de ecuerdo con esta le¡ concede a su tin¡lar el derecho al uso
exclusivo y a ejercer ante los órganos jurisdicciondes las acciones y medidas que correspondan

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cudquiercontre

otro ir directa o indirectamente a confusión o asociación enffe Ios productos o servicios

figuren, siempre que rengan relación enme ellos.
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20.----------

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, el oponente menifiesta ser tinrlar del signo SALOM, alegando que la coexisrencia

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

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el oponenre CEMMICA
SALONI Sá.U., se verifica que la denominación SALOM se encuentra registrad¿ a su

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

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

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

legitimidad titular y prioritaria sobre el signo SALONI, y si la oposición formulada reúne

elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional.

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

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

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

autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y

ülución del prestigio distintivo de la marca prioritaria.--

la marca notorie goza de una protección ampliada que trasciende los llmites de la

ia. Como explica Fernández-Novoa (2OO4l, el fundamento de esta

que la notoriedad convierte a la merca en un valor patrimonial y simbólico
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"

DECIIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
CERAMICA SALONI §*A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN
óN AL REGTSTRo DE Llr MARCA sALoNr crltsE

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confrrsión como el

aprovechamiento parasitario del prestigio aieno.

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

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

atilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aflica en el cotejo es

iguroso o más estrkto. con lafnalidad de eaitar el apruuecbaruiento del pre*igio ajeno, hacer ualer

la leahad, baena fe comercial 1 prlteger los intereses del público consumidoy'" y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir.

Asimismo, Bercovitz Rodrlguez-Cano (2013) señala que la marca notoria merece una

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

servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su repuración y evitar la dilución de su

fuerze distintiva.

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

Industrial, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados

POR LA CUAL SE

DEDUCIDA POR
SOBR.E OPOSICI

deben denegar o invalidar el registro

una marca notoriamente conocida,

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

de marcas que constituyan una reproducción o imitación de

aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que

Que, en el presente supuesro, la firma CEMMICA SALONI S.A.U. osrenra la

titularidad del signo SALOM, reconocido internacionalmente como marc¿ notoria en diversas

jurisücciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En

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

CAS" -Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA Abeledo Perrot,2}l7
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que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación

indebida.--

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

reforzade de las marcas notorias. En el caso 'Rolex S.A. c/ Relojes Rólex' (CSJ Paragua¡
2016)' la Corte Suprema estableció que "la notoried¿d amplía el ámbito de protección de la

marce, impiüendo su imitación eun pera productos no rel¿cionados, por el riesgo de dilución y
aprovechamiento injustificado de su prestigi ou .------------

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-O057, Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix

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

posibilidad de asociación con une marca notoria preexistente

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.I. N.e l.D46/2of.s, "Victoria's Secret c/
Victoria Secret S.4.") sostuvo que las marcas notorias gozan de una protección ampliada,

extendida a productos o servicios no idéndcos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o

dilución de su üstintividad.-----

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

ye sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con

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

marcario, el cual está destinado e proreger la leal comperencia y no a servir de

(Bdart Campos, N; "Derecbo de la Competencia I Propiedad
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POR IIT CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y §E HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CERAMICA §ALONI S.A.U. CONTRA EADI EL KHECHEN
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII MARCA SALONI CLASE
20.-----

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

oPonente podemos notar que cuenta con registro en varios palses en las siguientes clases 1,2,6,
Ll, L6, 19,20,2L,27, 35 39 y 40. ------

Que, en este sentido, la oposición planteade en autos no persigue la defensa de un
derecho real sobre la marca, sino que constituye un ejercicio indebido, obstructivo y carente

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

industrial.-

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tento en Barbosa (Brasil) como en

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

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

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

sentido, autores como Carlos Fernández-Novoa advierten que la mala fe en materia mercaria

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

En conclusión, vemos que el solicitante no incorpore a su marca tan siquiera un
elemento novedoso y üstintivo que permita la diferenciación de offos comerciantes y/o

prestadores de servicios relacionados al rubro. Además, encontrándose registrada una marca

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

posible autorizar su registro en estes conüciones

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

intensamente utilizeda, de gran difusión o goze del carácter de notoria, el

en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finelidad de eviter el

';,'1,r'.?
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ResoluciónD.A"M.L*'_++ü t 5 $
POR LA CUAL SE DECIIIRA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A IIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR CERAMICA SALONI S.A.U. CONTRA EADI EL KIIECHEN
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE IIT MARCA SALOM CIITSE
20.-----

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

intereses del público consumidor3.

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

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

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una m^rcl. ------

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

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

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

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

prohibiciones establecidas en el Arc.2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:nNo podrá

registrarse coTno TnArcAs los signos que constitr4tan anA reproduccidn imrtación, tradacción,

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

conocido en el sector ?ertinente del pilblico, qae Pertenece a an tercero, cualesquiera que sean los

productos o senticios a los que se aplique el signo, cuando sa uso 1 registrofuesen sr¿sceptibles de caasar

confusilín o un iesgo de asociacidn con ete tercero, o signifque an aprnuecharuiento de la notoriedad

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

bubiese becbo conocido el signo".----

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

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

y no reúne los requisitos pera su registro, por lo que

de Marcas", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012.8va..Ed.Pg.245.

]a Ley n' 1.294/98
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Resolución,

POR LA CUAL SE DECII\RA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LIT ACCIÓN
DEDUCIDA POR CERAMICA §ALONI §.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA SALONI CLITSE
20.

corresponde confirmar el Dictamen n." L64/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a

la oposición deducida por corresponder asl en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESI,JELVE:

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

SALONI clase 20, Expeüente n' 2354800 solicirada por FADI EL
KHECHEN

Artlculo 2.- RECHAZTR la solicitud de regisuo de la NI clase 20,
Expediente n" 2354800 solicitada por EADI EL KHECH

Ardculo 1.-

CERAMICA
de la marca

Artlcuto 3.- NOTIFfqLTESE por cédula.

SUAREZ

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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