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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA
DE INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO
(SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36.

Asuncion, 117 AGD 2026
VISTO:

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra SOLANA DE
INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA sobre opasicion al registro de la marca SOLANA DE
INMUEBLES 5.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 36, [

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca SOLANA DE
INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada
para la clase 36, en base a la solicitada con anterioridad SOLARIA CITY MAKERS M5 ¢n la
clase 36 por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.----remeeeeere e -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general, e —

Piginalde 6




8 GOBIERNOQOpr1 | PIRFCCION NACIONAL
PARAGUAY | iNirizctiar

|

P il L [
Resolucién D.AM.L n. ® 8 U U 4 J

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA
DE INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO
(SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n” 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del Fegistro marcario se encuentran para

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SigNOs, ~---eeeeee

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccion se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicién, -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA
DE INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO
(SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36,---—--reeev

Que, respecto al examen comparativo de los signos denominativos, el andlisis revela que la
similitud entre ambos se centra exclusivamente en el plano conceptual, toda vez que los vocablos
SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y
ETIQUETA vs. SOLARIA CITY MAKERS M5 evocan en el consumidor la idea de

superioridad, primera categoria o excelencia del producto. ——-ereesececseoe

Que, en el campo fonérico, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que
existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos
v de evocan idea diferente nte del consumidor, que es otro punto a tener en

cuenta, pues evitard que se llegue a pn:u:lucir confusién directa o indirecta en el

mismao,---

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna “SOLARIA CITY MAKERS Ms”
(oponente) y la marca “SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO
(SLOGAN) Y ETIQUETA” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las
mismas, irecc i ici i

Del anilisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera

diferente, y en conjunto dejan una impresién muy diferente que aleja toda posibilidad de que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA
DE INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO
(SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36.

SOLARIA
Solana N

R f{{ff‘h{l pl'ir""”{fir

Solicitud Oposicidén

Que, haciendo un andlisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en
pugna “SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y
ETIQUETA" (solicitante) vs “SOLARIA CITY MAKERS M5” (oponente) por mids que

gmpartan le (T35 &

m nde r facid i . Analizando la marca como un

todo, no existen suficientes sr:rnr.:janzas denominativas como para afirmar que existe zigﬁn riesgo

de confusion.- - R S S e

Qu

o de la compta es ¢l criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

.,

4l respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al

mome

b . . = . .
P3tto quge se abtiene de una aprehensién espontinea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

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

enfre las mismas.-<<---- ceee e e e e e -
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA
DE INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE
LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO
(SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36.

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mads
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en su confunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa
un lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la rotalidad de los

clementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y
(T CE— -

ue, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccién considera
P pa

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

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

Que, la marca solicitada retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere comao;

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

de una marca. = T T T P

Que, esta Direccidp considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
creagfie c-'ti{ confusion al\piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
\

dndez Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pig. 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA SOLANA
DE INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE

LA MARCA SOLANA DE INMUEBLES S.A. REFLEJANDO DESARROLLO
(SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 36.

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 05/26 emitido por

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD
ANONIMA sobre oposicion al registro de la marca SOLANA DE INMUEBLES S.A.
REFLEJANDO DESARROLLO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 36, Expedicnte n®
2480958 solicitada por SOLANA DE INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA -cecveeceee

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de l3olicitud dé registro de la
marca SOLANA DE INMUEBLES $.A. REFLEJANDO BESARROLLOYSLOGAN)
Y ETIQUETA clase 36, Expediente n® 248095 i por SOLANA DE
INMUEBLES SOCIEDAD ANONIMA  -ecemesesseeeefomoeformeemeesb oo

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, /-

I
Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S.A.) CONTRA ANALIA GUILLEN MILTOS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GENESI Y ETIQUETA, CLASE 42.—--

Asuncién, 1 1 AGD 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S.A.) contra ANALIA GUILLEN MILTOS sobre oposicidn al registro de marca
"GENESIY ETIQUETA” clase 42, y; S i -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “GENESI Y
ETIQUETA”", solicitada para la clase 42, en base a la marca “GENESIS” clase 42, por lo que

corresponde a esta Direccidn determinar si las mareas son o no confundibles, -——eeeeceeoceoeoo.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, s¢ encuentran reguladas en la propia

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

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

14 misma y a ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
a quien ie\§ ne sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ro Sgno que p
ualquikra sea la cl

inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los productos o servicios
en que ﬁg‘ur:n, siempre que tengan relacidn entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED 5.A.) CONTRA ANALIA GUILLEN MILTOS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GENESI Y ETIQUETA, CLASE 42,

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos, ---------

Que, cabe seiialar que el presente pronunciamiento de esta Direccién se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicion -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.meeesmmemmsme e

Que, al realizar el cotejo entre las marcas GENESI Y ETIQUETA (solicitada) y
GENESIS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la
estructura de la segunda. Si bien el anilisis comparativo puede atender a los elementos
individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de
conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién marcaria,
viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible

coexistencia. e

Que, la solicitud pretende distinguir “servicios de investigacion y diserio, andlisis e

n’, Iﬁsxsguales son plenamente coincidentes con los “servicios de investigaciin y diseds
[disefios] relatives a_ellos, servicios de andlisis y de investigacion industrial” de la oponente,

rices de Marcas de la DINAPIL, en la medida en que determinados
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(STEGFRIED S.A.) CONTRA ANALIA GUILLEN MILTOS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GENESI Y ETIQUETA, CLASE 42.-

productos o servicios queden comprendidos en las listas de ambas marcas, la Oficina debe
considerar que esos servicios son idénticos. La identidad tiene lugar cuando coinciden en su

totalidad o se usan términos idénticos. 8 &

Que, ambos signos comparten exactamente la misma secuencia de seis letras consecutivas:
"G-E-N-E-S-I". Las Directrices establecen taxativamente que, por lo general, la diferencia de
una dnica letra central o final lleva a una conclusién de similitud visual. La fisonomia
grifica de "GENESI" y "GENESIS" es casi idéntica, y el consumidor no siempre riene la
posibilidad de realizar una comparacién directa o simultdnea en el mercado, pasando por alto

estas variaciones insignificantes, oo

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia
debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "GENESI” y la oposicién
"GENESIS’, lo que conlleva un alto riesgo de confusién en el piblico consumidor. Esta
confusion puede manifestarse de manera directa, al llevar a los consumidores a identificar
erréneamente un producto por otro, o indirecta, al inducir a pensar que ambos signos designan
productos que provienen de un mismo origen empresarial o que se encuentran vinculados

econdmicamente. -

Que, respecto al examen comparativo de los signos denominativos, el andlisis revela un
alto grado de similitud visual, fonética y conceptual. El término solicitado ‘GENESI’ reproduce

de manera i idéneica la estrucrura de la marca oponente ‘GENESIS’, diferencidndose

ion de la consonante final °S’. De acuerdo con las Directrices vigentes de

la variacién de una sola letra en el cierre de los vocablos constituye una diferencia
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED S.A.) CONTRA ANALIA GUILLEN MILTOS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GENESI Y ETIQUETA, CLASE 42,

insignificante que no altera la impresién general de conjunto, considerdndose los signos

altamente similares en los planos grifico y actistico. -

Que, la proteccién de las marcas tiene precisamente como finalidad evitar estos riesgos de
confusion y asociacién indebida, salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar
el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos
"GENESI" y "GENESIS" en ¢l mercado afectaria negativamente la funcién distintiva de la marca

DFDHEII'CE. s e R

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

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

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

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

correspondg-€onfirmac el Dictamen n.” 87/26, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugar a la

Por tanto,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA
(SIEGFRIED 5.A.) CONTRA ANALIA GUILLEN MILTOS SOBRE OPOSICION AL
REGISTRO DE LA MARCA GENESI Y ETIQUETA, CLASE 42.

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED $.A.) contra
ANALIA GUILLEN MILTOS sobre oposicién al registro de marca “GENESI Y
ETIQUETA”" clase 42, Expediente n® 2386099 solicitada por ANALIA GUILLEN
MILTOS . ——rererrereeeee e

Articulo 2.- RECHAZAR la soliciud de registro de ]a marca GENESI Y

ETIQUETA” clase 42, Expediente n® 2386099 so cit \{r ANALIA 'GUILLEN
T £ 15) 01 JER——— "

.....

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “DIGEFAST”, CLASE 05, OPOSICION N° 1994502, INTERPUESTA
POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asuncidn, 1 AGQ *'-"I"E'

VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca “DIGEFAST”, clase 05, oposicién N°

1994502, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL
S.A.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.—--co-ccccococee e

Que, en relacion con el informe del Acruario, en el caso de autes, ha transcurrido el plazo
establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instaneia. «-—---—---roeeeeememmmeece e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de }a oposicion N° 1994502,
deducida contra la marca “DIGEFAST”, clase 05, Acta N°196§320, solicitada por GUTIS
LTDA.

Articulo 2.- NG'I'IFIQ_UESE por cédula. - S A A R

\ %ﬂt_‘.ﬁﬁ‘ dé¢ Asuntos Marcarios Litigiosos



GOBIFRNO pyy | DIRECCION NACIONAL
PARAGUAY ' iNtriecTuar

Resolucion rn.“__G a ﬂ 8 2 8

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “NOVOCETONIL”, CLASE 05, OPOSICION N° 1994501,

INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL
S.A.

Asuncion, 11 AGD 2078
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “NOVOCETONIL”, clase 05, oposicidn
N® 1994501, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-------

Que, en relacién con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia. - cee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de |;ﬁi:|micidn Nh\l 994501,
deducida contra la marca “NOVOCETONIL”, clase ﬂi/(éuf{“ 1965335, solicitada por
GUTIS LTDA. A%

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. - e = AT

F)
Directora

e _
Direccion de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION

A LA MARCA “GASTROALIVIO”, CLASE 05, OPOSICION N° 1994459,
INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA S.AE.

Asuncidn,
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “GASTROALIVIO?”, clase 05, oposicién
N? 1994459, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.---— e

Que, en relacion con el informe del Actuario, en ¢l caso de autes, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia. rrenesmse e
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

GUTIS LTDA.

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la icion N° 1994459,
deducida contra la marca “GASTROALIVIO?”, clase 05, W’ 1965319, solicitada por
b
,
!

Articulo 2- NOTIFIQUESE por cédula. - e e vy O —

¥y i .'.-:LI. #
\Srares S

et g o
Direccion de Asyntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “CO TENSAR”, CLASE 05, OPOSICION N* 2053230, INTERPUESTA
POR VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asunciodn, 17 AGD 2076
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “CO TENSAR?”, clase 05, oposicién N°

2053230, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL
Biksens

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C., se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses. oo

Que, en relacién con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
establecido ¢n la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia,—-----sreeeemew-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

—

osicién N% 2053230,
019591, solicitada por

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instanci
deducida contra la marca “CO TENSAR?”, clase 05, Agta N°
GUTIS LTDA. -

Articulo 2.-  NOTIFIQUESE por cédula. oo eceecfe e o

ALVARENGA S

n Directora

e
Direccién de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “CO TENSAR”, CLASE 05, OPOSICION N° 2053222, INTERPUESTA
POR VICENTE SCAVONE & CIA S.ALE.

Asuncion,

11 AGD 2026
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “CO TENSARY”, clase 05, oposicién N°
2053222, interpuesta por VICENTE SCAVONE & CIA S.ALE.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con ¢l Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se operard la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.--

Que, en relacién con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo

establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia.--——seesssseessssermsmnmec P e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia ﬁc; posicion N°® 2053222,
deducida contra la marca “CO TENSAR”, clase 05, ?m *.2019591,\solicitada por
GUTIS LTDA. [ b

Articulo 2.- NDTIFTQUESE por cédula, e T':,[E"("
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
18.

Asuncion, 19 A 60 2025
VISTO:
El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicién al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 18, y; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET' Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 18, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y

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

confundibles,----—-rerrremreane e N -

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

velando siempre por el interés general. -—--meereemeeee -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

"". .

" Articalo 15%.- El tro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso

Piginalde 6
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
18. -

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

prccautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marea, =s---—---

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al anilisis de la confundibilidad entre signos. -

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccién se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicién.----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - esoomomeeseeeee e

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el anlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es ¢l
examen de co njunto, tal como lo establecen principios internacionales ¥ nacionales de proteccion

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

UNa posible CoEXISTEMEEA. e

Que, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado”en inglés, por
é un 'término genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

s los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningtin

------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
18,

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresion de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mis dgil, ripida o de

proximidad. Actia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales. -

Que, ¢l término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfolégica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado, —--—--reeeeeee

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol — arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae

de forma idéntica en la sflaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacién ripida o de mostrador, --e-eemee

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencion
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
s para el Examen de Marcas de la DINAPI, ¢l reconocimiento y grado de
conogimiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

“bti\hles de conferirle una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

Directri

/ mr{:mtntllj de dfg;n:ginar el alcance de su proteccion frente a signos posteriores.
1 b"
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
18.

X

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su dmbito de proteccion no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los
cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el
prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marea notoria. -

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la  denominacién
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS", particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusidn tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzea un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconocidal. s ~

Que, asimismo, debe considerarse ¢l eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en ¢l piblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa
legitima, del esfuerzo empresarial, inversion publicitaria, reputacion y confianza que el titular de

la mare antcridrha construido a lo largo del tempo. ~—oereerremeee
LY

/. Que, por r:E siguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
teaa\ﬁn de las ::\,n-.u
rspectita de "’pFo;i]{_iJidad de confusion, sino también atendiendo al riesgo de asociacién,
| 1
| #

anteriores, debiendo el andlisis efectuarse no solamente desde la

i

."II _,-'"
\ j'-. /
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
18.

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacion,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL--emmeeeeeeveee

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probrbe expresamente registrar
signos gue constituyan wna reproduccion o imitacion de wn signe notoriamente conocido
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si suusoy
registro fuesen susceptibles de causar confusién, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccién se aplicard a bienes

o servicios que no sean similares a los registmdns, sitmpr: que el uso indique una conexion con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

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

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

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

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

considera qu.é\I‘a marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
at;i\as en la Ley 1"'&1.. 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corrgsponde revocar El_!_:}icl'l;amcn n.* 496/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

opesicion educi por ctl’r-r esponder asf en derecho.--—-- S

"
.ff;/

= 7 3
s A = Pigina 5 de 6
_.I :.- :"_. .*.. e |,' .'-.I /
L .'..-: !



GOBIERNO pr1 | DIRECCION NACIONAL
DE PROPIEDAD
PARAGUAY | ivrsrecivar

Resolucién D.AM.L n. “_E;Q ’U 8 3 2

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
18. i

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente ¥ hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S5.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 18, Expediente n® 2538254 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL.---- e rers e et e et e

Articulo 2.- RECHAZAR lu solicitud de registro de la mica IJ-E*;II'C*;A_RJ(ET Y
ETIQUETA, clase 18, Expediente n° 2538254 olicitada por JERUT EAS
CNIPER SN L ormmsanomoisnmicnipsossmisssocsoinisis : \ ]

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / ficfocedlone SRR

-/ Directora
\Iﬁrm‘:ﬂ&nd{ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
20. e

Asuncién, 17 AG0 7008
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 20, ¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 20, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.—---- - -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general, «semmmmm e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

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

exclusivo € la fiisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra Quien ]csmnt us den:ch-:.‘rs ﬁslmlsmo concede el d:rl:cl'm a oponerse al registro y al uso de Luﬂqumr
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
20.

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos, ——— -

Que, cabe sefialar que ¢l presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

anilisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimite v el signo invocado en la oposicion.-—

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial ¥
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el an4lisis 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 proteccidn

man::lria, ‘r"i.fl'ldﬂ d!‘ €5l Manera notamos que no existen dif'crrncias fElE\"ﬂ.l’!tﬂ‘S para considerar

una posible coexistencia, —-———seomesseee e - -

Que, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa “mercado”en inglés, por
, exlin té}hxmnérim y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

dog-los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningiin

Pigina2de 6
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
20. i

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresién de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mds dgil, ripida o de

proximidad. Actia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales.

Que, el término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfoldgica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los cédigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idénrica en la sflaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacion ripida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencidn
permanente en ¢l mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPL ¢l reconocimiento y grado de
co c[ﬁiéﬁfmg\i:anmﬂu por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

isceptibles de conferirle una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

T T ———
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
20. 2

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marea
anterior determina que su émbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominacién
“BIGMARKET"™ con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden ¢l
riesgo de confusién tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconocida. «--- :

Que, asimismo, debe considerarse ¢l eventual aprovechamiento indebido del caricter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la urilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el piiblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. -----eeemmemneens —

% _ |
Que, por gonsiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
oteccion de las H‘n:u‘n:mi anteriores, debiendo ¢l andlisis efectuarse no solamente desde la

ibilidad de confusién, sino también atendiendo al riesgo de asociacién,

' VA
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Resolucién D.AM.L n, *

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacion,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL-—eeemeeeeeeeec

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
Jignos que constituyan una reproduccion o fmitacion de un signo notoriamente conocido
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si su uso ¥
registro fuesen susceptibles de causar confusién, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccién se aplicari a bienes
0 servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

’1';;115 f.:E Ley n® 1.294/98 y no refine los requisitos para su registro, por lo que
£y Y q P B po q

r el Dictamen n.” 495/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

ﬁbﬁicidn deducida por corresponder asi en derecho.-—---eeeeeeeev i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
20.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de la

marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 20, Expediente n® 2538257 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL. e s i e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la"marca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 20, Expediente n°
UNIPERSONAL. - =
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
37.

Asuncién, 12 460 098
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
opasicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 37, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA’, solicitada para la clase 37, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 v
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. - -

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

velando siempre por el interds general, ----ceemeroee e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

* Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo-de Ta misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contry’ quien lesiond, sus derechos, Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
opdysigRo que pueda inducir directa o indirectamente a confusion o asociacién entre los productos o servicios

sca la clase e que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
37.

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIGNOS, ~mmeeeemne

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccién se fundamenta en el

anilisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trdmite y el signo invocado en la oposicién.----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-—-seeeeemeeeeeeeeee =

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial ¥
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccion

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia. e

"T}:ﬁn\el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa ‘mercado " en inglés, por
10, €5 un uvgino genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

s los competidores en ¢l mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningiin
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
37.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresion de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formaro de tienda mis dgil, ripida o de

proximidad. Acriia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales.--

Que, el término solicitado "BIG” esti contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefalan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quicn rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfolégica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado, ---eemseeesecececaeens

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los cddigns del idioma r:spaﬁ{:]— arroja que el galpt de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idéntica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacién ripida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercadas de atencién
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPIL el reconocimiento y grado de
conocimi :anzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos
irle una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

-\ o e a ¥
enth\dt determinyr el alcance de su proteccion frente a SIZNOS POSLETIOTES, ~=mmmmremmrmncnecanees
i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
37.meeee-

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su imbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los
cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el
prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria, -

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la  denominacion
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden ¢l
riesgo de confusion tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para

identificar de manera exclusiva el origen :mpresaria] de los establecimientos v servicios asociados a

la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el piblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa
legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempao, —--—--eereeemeeev-
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
37.

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacion,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto vy conforme a los pardimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL —-eemeeeeceeee

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probrbe expresamente registrar
signos gue constituyan una reproduccion o imitacion de un signo notoriamente conocido
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si suusoy
registro fuesen susceptibles de causar confusion, riesgo de asociacion, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, ¢l Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccién se aplicard a bienes
0 servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses -

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird ¢l riesgo de
asociacion/confusion de mareas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
il B

% % Y s, Y o + A .
Direccign consider quv: la marca solicitada se halla incursa en las causales pmhxbmvas de registro
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE §.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de la

marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 37, Expediente n® 2538288 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL. - -

ETIQUETA, clase 37, Expediente n°
UNIPERSONAL. -

Articulo 3.- NU'ITF(Q_UESE por cédula. ~—feermrte

NI ALVAREN
- f Directora
' dé Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BIGGIE S5.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
11.

Asuncién, 19 A6 208
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicidn al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 11, y;--

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 11, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. - e

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

velando siempre por el interés general, -—---

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

a vy a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
11—

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n” 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos, «------ -

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en ¢l

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicién, -

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

marca previstas en la Ley de Marcas.----- e -

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) v
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
clementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia. R

, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa “mercado " en inglés, por
es un término genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

res en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningtin
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
11. - A A R RS -

Que, el vocablo "EXPRESS” (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresion de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mis dgil, ripida o de

proximidad. Actia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y

T L F P T S

Que, ¢l término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencion del consumidor medio, quien rara vez se detiene 2 examinar minuciosamente el cierre

de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfoldgica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciacion por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol — arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae

de forma idéntica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacién ripida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia v minimercados de atencién
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los eriterios establecidos en las
Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI, ¢l reconocimiento y grado de

mientoalcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
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Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su dmbito de proteccion no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.——— e

Que, bajo esta perspectiva, la  eventual coexistencia de la  denominacion
“BIGMARKET™ con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusion tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

T 0 ST BTN TUEH ] X . sopsestoamtct st s sy st s o st S it

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del caricter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el piblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa
legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. e ==
Rt

Que, por coysiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL---c-ereeeeeeee -

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signos que constituyan una reproduccion o imitacion de un signo notoriamente conocido
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signa”, si suusoy
registro fuesen susceptibles de causar confusién, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccién se aplicard a bienes

o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses. e

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
=T

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
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11. e ---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre :}pusicién al registro de la

marca BIGMARKET Y }_'.TIQUETA clase 11, Expedicnte n® 2538248 solicitada pur
JERUT EAS UNIPERSONAL ceemeeeeeeem e fsikisis

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de

ETIQUETA, clase 11, Expediente n® 2538248 /
UNIPERSONAL . --reereeeen :

Articulo 3- NOTIFIQUESE por cédula. --f--eefoedmemrmmeafnn i

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asuncidn,

12 AGD 2026
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 03, ¥

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 03, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09, por lo
que corresponde a  esta Direccion determinar  si  las  marcas son o no

confundibles. —mee—essme—————— -

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interds general. e

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

! Artiedlo IS'.\—‘li#:zcgisrm de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su drular el derecho al uso
exclysivo de la mistha y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

cogftra quien lesione $us derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquier
gro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

P!'ECIL]IE'J.T otros derechos o intereses, tan "-’ilid{:lﬁ como el derecho a constituir una marca, -------—--

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucién n” 259/2025, en lo que respecta al anilisis de la confundibilidad entre si ZIIOS, -oemanaaan

Que, cabe seialar que el presente pronunciamiento de esta Direccion se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicidn, -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -emeemmesssssmsss s e

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BBGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia, - i

;c, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa “mercado"en inglés, por
tantg) es un término genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

s los mmprl:id(.'\rzs en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningtin
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Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresion de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mis igi], r:ipida o de

proximidad. Actiia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y

modalidades comerciales.

Que, el término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefalan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfolégica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idéntica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacién ripida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencidn
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI ¢l reconocimiento y grado de

conogimi I ntro de s t i i entos
wcimienta,_alcanzado por una marca de U sector pertinente constituyen elem

_i_:{:\ptiblts de conferirle una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
03.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su dmbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los
cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el
prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria. - eeme e

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la  denominacién
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusion tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconocida.

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del caricter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el publico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversidn publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del HEMPO, ==-emreemnee-

por consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la

5 marcas anteriores, debiendo el anilisis efecruarse no solamente desde la

posibilidad de confusidn, sino rambién atendiendo al riesgo de asociacion,
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que rales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los pardmetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL -

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signos que constituyan una reproduccion o imitacion de un signo notoriamente conoeido
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si suuso y
registro fuesen susceptibles de causar confusion, riesgo de asociacion, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccién se aplicard a bienes
0 servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexidn con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses. e

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas, la denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.-———--ms-seeemeeeee e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE 5.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 03, Expediente n® 2538225 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL oo

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la arca KI:T ¢
ETIQUETA, clase 03, Expediente n° 2538225 da par _]E

UNIPERSONAL . —-—eeereeee

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -
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12 AGD 2026

Asuncion,
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 08, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 08, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09, por lo
que corresponde a  esta Direccion  determinar si  las  marcas son o no

confundibles. e

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

velando siempre por el interés general. -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

' Articulo 15°.- El registro dé una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su drular ¢l derecho al uso
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al anilisis de la confundibilidad entre SIgNOS, ~-neemeees

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidén se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimite y ¢l signo invocado en la oposicién,—

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

marca previstas en la Ley de Marcas.——---cceommmmmecccn

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
¢lementos 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 proteccion

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia. T S ————

Que, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado” en inglés, por
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Que, ¢l vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresién de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mds dgil, ripida o de
proximidad. Actia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales.

Que, el término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacion morfoldgica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los cédigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae

de forma idéntica en la sflaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacién ripida o de mostrador. -

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de arencién
permanente en ¢l mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
Directricespara_el Examen de Marcas de la DINAPI, ¢l reconocimiento v grado de
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Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su émbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.-—-—-e—eeeeemeo-

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominacidn
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden ¢l
riesgo de confusién tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

2. cadeng PeoomOCiaE —c—co s

Que, asimismo, debe considerarse ¢l eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la urilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en ¢l publico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa
legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. -

S,

Que, por cqnsiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
cecion de las marcas anteriores, debiendo el andlisis efectuarse no solamente desde la

grspectiva de la posibilidad de confusién, sino también atendiendo al riesgo de asociacién,
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL---eeeeeeeeo .

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signos que constituyan una reproduccion o imitacion de un signo notoriamente conocido
“cualesquiera que scan los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si su uso y
registro fuesen susceptibles de causar confusion, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccién se aplicard a bienes
0 servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses. -

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusidén de marcas, la denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
Wy

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del-articulo 2 de la Loy n® 1.294/98 D Mareas s i il
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
08,

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE 5.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de la

marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 08, Expediente n® 2538291 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSOMNAL. i e A e o O e e s o

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 08, Expediente n° 2538291 ,ﬁ]iéi}é:‘(pur JERUT EAS
UNIPERSONAL - L s

=
!
Articulo 3.- NGTIFIQUESE por cédula, [ 7\ .-,/ bk
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DEDUCIDA POR BIGGIE 5.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
05.

Resolucidon D.A.M.L n.

Asuncion, 127 AGD 7078
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 05, yjeeereserssesenemsscmscancns

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 05 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.-- .

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

velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

ppera quien lesione sué, derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
o sighp que pl.mda mdunr directa o mdlmta.memt a cunfumu.‘_rn o asociacidn entre los productos o servicios
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
05. -

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos. ----------

Que, cabe sefalar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicion, -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), sc advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el anilisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia,-—----—erremeeeee somas

Que, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado”en inglés, por

rantages un término genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

tgfdos ﬂl:s competiddres en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningiin

e T e
%
\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
05. —emee

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresion de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mis dgil, ripida o de

proximidad. Actda como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas 4
MOdaldades coMEPCialEs. oo e e e et i ot

Que, ¢l término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Dircctrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencidén del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfolégica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado. —-—-rrrereere e

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae

de forma idéntica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacién ripida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia v minimercados de atencidén
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPL el reconocimiento y grado de
conocipfiento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos
gpribles de conferirle una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

¥ I| v g il a W
gmento de dezermmnrlcl alcance de su proteccion frente a SIZNOS POSTETIONES, enmsmsmmmeemmmemene
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
05.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su dmbito de proteccidn no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusion directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la  denominacién
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden ¢l
riesgo de confusion tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconocida. --eenees

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar ¢n ¢l piblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversion publicitaria, reputacidn y confianza que el titular de

la marca apeerior haeonstruido a lo largo del tiempo. ~--vsmemmm-
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto v conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPIL -ereeeeemeeeeeeee.

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signos gue constituyan wna reproduccion o imitacion de wn signo notoriamente conocido
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si suusoy
registro fuesen susceptibles de causar confusién, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccion se aplicard a bienes
o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses. -

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacién/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en ¢l inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 Die Marcas, cseeessessesses e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
05. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre opasicién al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n® 2538229 solicitada por
B I B B 8 T S A —————

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro de la/marca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 05, Expediente n° 2538229 m por JERUT EAS

UNIPERSONAL -orevsrermremecemece- :
\/’ 1 )

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, ----

GA AREZ

/ Directora
i Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
32,

Asuncion, 17 AGD 2[]25
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 32, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 32, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 32 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

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

velando siempre por el interés general, ~meeeee oo

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al anilisis de la confundibilidad entre signos, -« -

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicién.—

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - e -

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el anilisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién
marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia. U U—

blo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa “mercado”en inglés, por
tantg, es un términoﬁnéﬁm y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

ogias los competidorey en ¢l mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningtin

b S B e
I

Jar
\
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Que, ¢l vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresién de uso
corriente en el comercio minorista que alude 2 un formato de tienda mis dgil, ripida o de

proximidad. Actia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas ¥y
modalidades comerciales.-—-——-mmmsmeseee

Que, ¢l término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre

de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfoldgica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol — arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae

de forma idéntica en la silaba "BIG-", La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacion ripida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicro
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencién
permanente en ¢l mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las

Di s_para el Examen de Marcas de la DINAPL el reconocimiento y grado de
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Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de 1a marca
anterior determina que su dmbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusion directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los
cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, ¢l
prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria -« ---seeeeeserrrermeceencec

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la  denominacién
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusién tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzea un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir 2 disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconocida; —ecameeie oo

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el piblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

erior ha construido a lo largo del tiempo.

Que, por cn}‘giguicntc, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
cion de las mép:u anteriores, debiendo el andlisis efecruarse no solamente desde la
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPT <—-c—eoeeeev

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signoj que constituyan wuna reproduccion o imitacion de wn signo notoriamente conocido
“cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si suuso y
registro fuesen suscepribles de causar confusidn, riesgo de asociacion, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccién se aplicard a bienes

0 servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad 4l ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
BIGGIE 5.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 32, Exp::licmc n® 2538281 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL. ceemsesssssaceime e mossnsamsnansimssan s smssmemiins

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro ca E[GM ET Y
ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 253!’-281 mllcl a por JER T EAS
UNIPERSOMNAL . —reeae o

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE 5.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
25.

Asuncidn,

13 460 200
VISTO:

El expediente cararulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 25, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y

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

confundibles,

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

velando siempre por el interés general. -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

" Articulo 15°—El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
exclusivo,de la misma'y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
contra/quien lesione sus\derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
o fignique pueda indhicir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de mareas aplicadas mediante la

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos, -

Que, cabe sefalar que el presente pronunciamiento de esta Direccion se fundamenta en ¢l

anilisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicion, -

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

marca previstas en la Ley de Marcas. —eeee wreemsresasssanies

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién
marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia. R —
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Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresién de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formarto de tienda mis dgil, ripida o de

proximidad. Actia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales. S ——————

Que, el término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica v consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quicn rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfolégica menor

que no logra dotar de una fisonomfa grifica independiente al signo solicitado, —-—weeeeeeeeecereeeev

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idéntica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacién ripida o de mostrador, —----e-se-seeev -

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicro
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencién
permanente en ¢l mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI, el reconocimiento y grado de
conocimignto a E::‘maa{lc- por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

bles de conferirke una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

ntdde determinar &l alcance de su proteccién frente a signos posteriores,

Pigina3de 6



GUBIERND DEL | H‘!RECCI{'}.N NACTONAL
# PARAGUAY | trerecron:

Resolucion D.AM.L n.“{] g Q % 4 G

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
25.

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su 4mbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.-

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la  denominacidn
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusién tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

13 cadzna DTN oottt i i e

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del caricter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la urilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el piblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

s anteriores, debiendo el andlisis efectuarse no solamente desde la

idad de confusién, sino rambién atendiendo al riesgo de asociacion,
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacion,
siempre que tales extremos resulten acredirados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL---—eeermecemee-

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probrbe expresamente registrar
SEgnos que constituyan una reproduccion o imitacion de un signa notoriamente conocielo
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si su uso y
registro fuesen susceptibles de causar confusién, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccién se aplicard a bienes
o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses,

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE §.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n® 2538271 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL oot

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
ETIQUETA, clase 25, Expediente n® 2538271 ﬁfﬂi por |
UNIPERSONAL. e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. «sefeeetomtommmmmmnfreie

Directora
suntos Marcarios Litigiusus
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
23.

Asuncion, ]3 AGD 2[]25
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 23, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 23, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.---- " i

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

velando siempre por el interés general. -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

®« El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
iyd de la misma y & cjercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
quien lesione sus dérechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda induciy directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
fuierasea la clase en que/figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
23,

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

prccaurchr otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marea, -——-eeeee-

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIENOS, «eeanmmanas

Que, cabe sefialar que ¢l presente pronunciamiento de esta Direccion se fundamenta en ¢l

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicién, -

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor,
currespﬂnde 4 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trdmite y la
oposicion; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccion
marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia.--- O

Que, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa “mercado” en inglés, por
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Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresién de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mis dgil, ripida o de

proximidad. Acria como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales.—----------

Que, ¢l término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfolégica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado. —-----mereeecececcces

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idéntica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacion ripida o de mostrador, —

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencién
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPL el reconocimiento y grado de

congefmiento dl¢anzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

sceptibles de coriferirle una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

nomengo de determinar el alcance de su proteccién frente a signos postEriores, -

Pigina3de 6



GOBIERNO prx m_nEl.T.El.‘l_.'-; NACIONAL
() BRRAGURY | Ersiubi

Resolucién DAMLn, > (I [} 8 4 1

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
23. oo

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su dmbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la  eventual coexistencia de la  denominacién
“BIGMARKET™ con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusion tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacion de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconiocida, s mmrmrram—n—a——— s

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del cardcrer
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la urilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en ¢l piblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa
legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacion y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. —~-reememeeeeee e

iente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la

anteriores, debiendo el andlisis efectuarse no solamente desde la

Pigina4de 6



"‘ GOBIERNO per DIIREECII‘J!\' NACIONAL
b PARAGUAY | inreitcroar

Resolucion D.A.M.L n. °_&_E'_G 1;3 !l- i

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL -eceseescaeaee

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
Jignos que constituyan una reproduccion o imitacian de wn signo notoriamente conocido
“cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si su uso y
registro fuesen suscepribles de causar confusién, riesgo de asociacion, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccion se aplicard a bienes

o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexidn con el
P

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

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

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

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

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

Direccide a que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipliladas en la D¢y n° 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que

yresponde revocar ¢] Dictamen n.® 509/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

n deducida poy corresponder asf en derecho.-eeeeeee e -
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23. s

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre opasicién al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 23, Expediente n® 2538265 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL ~--rreeemrmssssonersomsenmesesasusssmsmmsemesammeeresesnsassssnssansos

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de A2 marca BI .H.RK]:I' ; §
ETIQUETA, clase 23, Expediente n® 2538265 I' EAS
UNIPERSONAL. --eve-e =

ada por ]

Articulo 3, NOTIFIQUESE por cédula. // R o RS ¥ S————

IYT ALVARENG
Directora
Direccién e-._ik!sunms Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
30,

Asuncidn,

13 480 20
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicién al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 30, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.

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

velando siempre por el interés general. —-—-wreeeeee-

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre T

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccién se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicién.-—

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccitn

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia.
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Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresion de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mis igiL ripida o de

proximidad. Actia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y

modalidades comerciales.

Que, el término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI seiialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente ¢l cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfoldgica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idéntica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacién ripida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacion del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencién

permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las

pribles de conferitle una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

ento de dctennina\' el alcance de su proteccidn frente a signos posteriores.
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Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su 4mbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los
cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el
prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.------ -

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la  denominacién
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo imbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusidn tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

b Tl Tt MO Tkl ermmmssieoos oo s i

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el puablico consumidor 2 una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversion publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. e

Que, por cgnsiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL - cceeeeeeee

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signos que constituyan una reproduccion o imitacion de un signo notoriamente conocido
“cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique ¢l signo”, si suusoy
registro fuesen susceptibles de causar confusidn, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccién se aplicard a bienes
O Servicios que no sean similares a los regisr_ra-:ins, siemprc que el uso 'mdique una conexidn con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.———--—-rereeeeerececee

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

novedad, cspm:ia.lidad y originalidad, requisitos indispensahies para el registro de una marca. --—-

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacion/confusidn de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
[TER]

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas,-mmeesesemseemee e

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

L L T T —
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
30.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE 5.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicidn al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n® 2538279 solicitada por

JERUT EAS UNIPERSONAL --eeeeeemomermomsseanans -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la/marca BIGM\ARKET ¥
ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2538279 AGliiada por JERUT EAS
16) 01125150 ) 7.\ S — .=
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -teofoceecdme ol AL

 ABG.JADIYI NGA SUAREZ
J "'I Directora
il Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
09,

Asuncion,

SR 13 AGD 2026

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 09, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 09, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles. - - .

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
09. .

limiraciones a la hora de considerar la viabilidad del Tegistro marcario se encuentran para

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

B.esolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIgNOoS, ~---ne- =

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidén se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trdmite y el signo invocado en la oposicidn, -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas oo -

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de co njunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccidn

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible COEXISTENCIA - - mmrrm e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
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Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresion de uso
corriente en el comercio minorista que alude 2 un formato de tienda mds dgil, r:ipida o de

proximidad. Actda como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales.------—-—--

Que, el término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI senalan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quicn rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfoldgica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado. -—---remeee-

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idéntica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacion ripida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacion del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencién
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las

Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPL el reconocimiento y grado de

% b
iento alcanzg

o por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
09.

Que, en efecro, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su 4mbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los
cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la  eventual coexistencia de la  denominacidn
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusion tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadeny reconocida: s i

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la urtilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el pablico consumidor a una
marca de reconocide posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.
.

Que, por copsiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
09. .

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL —eereeereeenrmee

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signos que constituyan wna reproduccion o imitacion de wn signo notoriamente conocido
"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si suusoy
registro fuesen susceptibles de causar confusion, riesgo de asociacion, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccidn se aplicard a bienes

o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.———-eresrermmsemsosecscucee

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

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

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

tamen n.” 500/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

responder asi en derecho. e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
09. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra [JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n® 2538292 solicitada por
JERUT BAS UNIPER SON AL steossossicsosiomiosiimssaisisicissodbibs b ibsosios i i

Articulo 2.- RECHAZAR i solicitud de registro,de-jd marca ARKEF X
ETIQUETA, clase 09, Expediente n® 253829 a por UT EAS

UNIPERSONAL. weee

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
16.

Asuncion, 1 3 AGD 2076
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicién al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 16, y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 16, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 16 ¥
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. - .

Que, ¢en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' 1 esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general, «-eeeeeeo- = -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

istro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
cir directa o indirectamente a confusidn o asociacién entre los productos o servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
16.

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

pr:cauu:lar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, ———--—

Que, asimismo, cortesponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucidn n® 259/2023, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SINOS, —---ma-eev

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccién se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicién.—-

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del pablico consumidor,
corresponde 4 esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas. -

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccion

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible CoeRistenCia. e e

nérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningtin
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Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresién de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mis dgil, ripida o de

proximidad. Acnia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales.------- e ———— i

Que, el término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefalan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente ¢l cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfoldgica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idéntica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacidn ripida o de mostrador. -- -

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencién
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las

el Examen de Marcas de la DINAPI, el reconocimiento y grado de

irle una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

rel alcance de su proteccidn frente a SIZNOS POSTENIONes, —---mmemmemeeeea
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
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Que, en efecro, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su 4mbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusidn directa entre los signos, sino que debe extenderse a ;lqur:llﬂs sUpuUestos en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con ¢l origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.--

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la  denominacidn
“BIGMARKET"” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusidn tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacion de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconocida, ——-—remmrmmmemmmmuam

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del caricter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el publico consumidor a una
marca de reconocide posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacion y confianza que el titular de

ior ha construido a lo largo del tempo, --eeoeeeememceceee

nsiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
anteriores, debiendo el andlisis efectuarse no solamente desde la

sibilidad de confusién, sino también atendiendo al riesgo de asociacién,
\
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
16.

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPL —--remesemssecacees

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
Signos que constituyan wuna reproduccion o imitacidn de wn signo notoriamente conocido
“cualesquicra que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si su uso y
registro fuesen susceptibles de causar confusién, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccin se aplicard a bienes

o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses,

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de

asociacién/contusion de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”

del articulo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.--—---
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
16. =

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S5.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 16, Expediente n® 2538253 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL ---- e it e e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de_la
ETIQUETA, clase 16, Expediente n® 2538253 /soli
UNIPERSONAL.

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula, -

| - Directora
| Direccidon dé Aslintos Marcarios Litigiosos
) i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
35.

Asuncidn, —_—
13 AGD 2026
VISTO:
El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
opasicién al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 35, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 35 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas son o no

confundibles,—---——---—--

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

velando siempre por el interés general. -+

Que, tal como o expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, s¢ encuentran reguladas en la propia

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

" Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, coneede a su titular el derecho al uso
exclusiyt de la misma y a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
congfa quien lesione'sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ot sigao que pueda inducir directa o indirectamente 1 confusién o asociacién entre los productos o servicios
alquiery sea la clase eq que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
35.

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resalucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIgNOS, --=reeeeea

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

anilisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y €l signo invocado en la oposicion, -

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e e S e e S S e e

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal come lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccion

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia.---eeeeecceecereee. S— -

Qur: el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa “mercado " en inglés, por
nh\g; genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de
P

odgé los competidpres en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningiin
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
35. S

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Fs una expresién de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mis dgil, ripida o de

proximidad. Actia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas ¥
modalidades comerciales. - aRae

Que, el término solicitado "BIG” estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfolédgica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado,

Que, [a pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idéntica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacion ripida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercades de atencién
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPIL el reconocimiento y grado de

CONoct

iento alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos
susceptibles de conferjrle una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

ferito de determingr el alcance de su proteccion frente a Signos posteriores, -=—seeseemeesceae. e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
35.-- -

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su dmbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los
cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria,

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la  denominacién
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS", particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusién tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzea un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para

identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconocida. - e s e

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el piiblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversidn publicitaria, reputacién y confianza que el tirular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

ue, pog consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
cién de las, marcas anteriores, debiendo el andlisis efectuarse no solamente desde la

iva de la pesibilidad de confusién, sino también atendiendo al riesgo de asociacién,
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los pardmetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPIL e

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente registrar
signos que constituyan una reproduccion o imitacion de un signo notoriamente conocido
“cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si suusoy
registro fuesen susceptibles de causar confusidn, riesgo de asociacion, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccion se aplicard a bienes
O servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexidn con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses.

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

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

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

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

Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
35.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE 5.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre npusicidn al registro de la

marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n® 2538285 solicitada pur
JERUT EAS UNIPERSONAL. ceeees

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la
ETIQUETA, clase 35, Expediente n® 2538285
UNIPERSONAL .~

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /

_ Direccidn

Asuntos Marcarios Litigiosos

Pigina 6 de 6



GOBIEENO pr DIRECE['ﬁI_."\{ NACIONAL
PARAGUAY | iNtriectusr

Besolucién D.AM.L n, ® 0 n’" ﬁ 8 '{: 8

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
39.

Asuncidn,
13 AGD 20%
VISTO:
El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 39, y;---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 39, en base 2 la marca de BIGGIE EXPRESS clase 39 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles, --------- = "

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

velando siempre por el interés general. - -

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

' Articulo 35%~El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiyé ismg y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
2. quien lesione sys derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquicr
igrtp que pueda influcir directa o indirectamente a confusién o asociacion entre los productos o servicios
ierasea la clase en fjue figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del Fegistro marcario se encuentran para

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos. -----------

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

anilisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicion. -

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

marca previstas en la Lr:}' de Marcas. -

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccion

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia.--------- e r e e et e e e

Que, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado” en inglés, por
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Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Fs una expresion de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mds dgil, ripida o de

proximidad. Actiia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales. i it =

Que, el érmino solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quicn rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfolégica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado.

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol— arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idénrica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacién ripida o de mostrador.

Que, un facror de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencién

permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPL ¢l reconocimiento y grado de

conocimiento

anzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

tibles de conferirle una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

entp de determinar el alcance de su proteccién frente a signos posteriores.-
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Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su dmbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la  denominacién
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusion tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconocida. S

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el piblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacién y confianza que ¢l titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo. e eee emm e

anteriores, debiendo el andlisis efectuarse no solamente desde |a

E,ilida.d de confusidn, sino rambién atendiendo al riesgo de asociacién,

4
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los pardmetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPIL - meeeeec

Que, la Ley n® 1294 de Mareas, en su articulo 2, inciso g), probibe expresamente vegistrar
signos gue constituyan una reproduccidn o imitacion de wn signo notoriamente conocido
“cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si su uso y
registro fuesen susceptibles de causar confusion, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccién se aplicard a bienes
o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses. -

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

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

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

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

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

Ley n° 1.294/98 y no reline los requisitos para su registro, por lo que
el Dictamen n.* 505/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidn deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n® 2538290 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL. et -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la g ﬂ:ﬁ?ﬁ;{ARKET Y

ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 2538290 ipltada por JERUT EAS
UNIPERSONAL. R AR S b i =

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -- - e —occn, U SNSRI

)\ 3 / Directora
" Direccidn dé Asuntos Marcarios Lirigiosos
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Asuncién, - o 060 2006

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
opasicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 21, ¥; -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 21, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles. T T T S A e e it i i

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicion a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. -—--

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

' Articulo 15°- E tro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su drular el derecho al uso
exclugivo de la misma'y a ejercer ante los drganos jurisdiceionales las acciones y medidas que correspondan
quien lesione s

derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos. -----—- -

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccion se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicion.----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, al realizar ¢l cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el anilisis comparativo puede atender a los
clementos 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 proteccion

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexistencia. renee e e e e e

Que, ¢l vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa “mercado” en inglés, por
¢ érmino genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de
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Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresién de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mis dgil, ripida o de
proximidad. Actda como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas ¥
modalidades comerciales. -

Que, el término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecuriva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente el cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfolégica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado, ——----s--rs-seeemeece

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los codigos del idioma espafiol — arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idénrica en la silaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacion rdpida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencién
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las

Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI, el reconocimiento v grado de
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Que, en efecro, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su dmbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el

prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca nOtOFia, - -----swsrrmrmemrrmrmnnee

Que, bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la  denominacién
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo dmbito comercial, podria generar consecuencias que exceden ¢l
riesgo de confusién tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados

la cadena reconocida. - T R S e

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del cardcter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el piiblico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversion publicitaria, reputacién y confianza que el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tempo. ; -
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parimetros

establecidos por la normartiva marcaria ¥ las Directrices de Examen de la DINAPL--cceeeeeeee ==

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), probrbe expresamente registrar
signos gue constituyan wna reproduccion o imitacion de wn signo notoriamente conocido
“cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si suuso y
registro fuesen susceptibles de causar confusion, riesgo de asociacién, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccidn se aplicard a bienes
o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses. -

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

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

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

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

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 21, Expediente n® 2538261 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL. e

Articulo 2- RECHAZAR i solicitud de registro dg txfarca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 21, Expediente n® 2538261 /ﬁ ta por JERUT EAS

UNIPERSONAL. . N f J/

......

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
22,

Asuncidn, ‘l 1 AGH Eﬂzﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 22, y; “ee

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 22, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles —--ee-ceeeeeeeeeeees

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

velando siempre por el interés general. - = = o

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n® 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

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

=

®.- El régistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
i de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
r7 quien lesione sus derechos, Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
Bno que pueds inducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios
1 sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 constituir una marca, —--—---—-

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al anilisis de la confundibilidad entre signos. --------—

Que, cabe sefialar que el presente pronunciamiento de esta Direccidn se fundamenta en el

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimirte y el signo invocado en la oposicidn. ----

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

marca previstas en la Ley de Marcas. A e e o e e

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el andlisis comparativo puede atender a los
elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el
examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de proteccién

marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una pasible coexistencia. e e

» €s un término genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

Que::TI%hlu "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa “mercado” en inglés, por

a\los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningiin
ular oy
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
22. s

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresién de uso
corriente en el comercio minorista que alude 2 un formato de tenda mis dgil, ripida o de

proximidad. Actiia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales.--—------ccooeoooo . e

Que, el término solicitado "BIG" estd contenido de manera idéntica y consecutiva en las
primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI sefialan
expresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerza la
atencién del consumidor medio, quien rara vez se detiene a examinar minuciosamente ¢l cierre
de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variacién morfolégica menor

que no logra dotar de una fisonomia grifica independiente al signo solicitado, -—-e-msorrreeeeeees

Que, la pronunciacién por parte de los consumidores en el Paraguay —la cual se rige bajo
los cédigos del idioma espafiol — arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae
de forma idéntica en la sflaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciacién rdpida o de mostrador.

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacion del conflicro
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia v minimercados de atencién

permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las

Directrices para el Examen de Marcas de la DINAPI, ¢l reconocimiento y grado de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
22, -

Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su dmbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los
cuales el signo posterior pueda generar una asociacién indebida con el origen empresarial, el
prestigio o la trayectoria comercial alcanzada por la marca notoria.——-—reemeeee

Que, bajo esta perspectiva, la  eventual coexistencia de la  denominacion
“BIGMARKET” con las marcas “BIGGIE / BIGGIE EXPRESS”, particularmente en
servicios vinculados al mismo imbito comercial, podria generar consecuencias que exceden el
riesgo de confusién tradicionalmente considerado en el examen de registrabilidad. En particular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad
distintiva de la marca anterior, en tanto la utilizacién de un signo que comparte un elemento de
especial relevancia con aquella podria contribuir a disminuir progresivamente su capacidad para
identificar de manera exclusiva el origen empresarial de los establecimientos y servicios asociados a

la cadena reconocida. «—ssomrmmmmrsseennnn. e e e

Que, asimismo, debe considerarse el eventual aprovechamiento indebido del caricter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilizacién de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en ¢l publico consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legitima, del esfuerzo empresarial, inversién publicitaria, reputacion y confianza que el titular de

la marca ,ameficu;\}\m construido a lo largo del tiempo.

Que, por cosiguiente, la notoriedad alegada constituye un clemento que refuerza la
proteccion de las marcas anteriores, debiendo el andlisis efectuarse no solamente desde la

flidad de confusién, sino también atendiendo al riesgo de asociacion,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR  BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
22,

Resolucidn D.AM.L n.

debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los pardmetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPI<ccoccocooooooo.

Que, la Ley n® 1294 de Marcas, en su articulo 2, inciso g), prohibe expresamente registrar
signos que constituyan una reproduccion o imitacion de un signo notoriamente conocido
“cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo”, si su uso ¥
registro fuesen susceptibles de causar confusién, riesgo de asociacion, aprovechamiento de la
notoriedad o la dilucién de su fuerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(articulo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la proteccion se aplicard a bienes

o servicios que no sean similares a los registrados, siempre que el uso indique una conexién con el

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus intereses. - --

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION

DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
22,

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 22, Expediente n® 2538263 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL. -

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
ETIQUETA, clase 22, Expediente n°
UNIPERSONAL. e

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
OPOSICION A LA MARCA DJI Y ETIQUETA, clase 35 Exp. N° 1680232 en la

oposicion N° 1685241, INTERPUESTA POR DANIELLE MONTEMOR
MAUERBERG.

Asuncion, il i s
] f Hu !] L.'J':E
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca DJI Y ETIQUETA, clase 35 Exp. N°

1680232 ¢n la oposicion N° 1685241, INTERPUESTA POR DANIELLE
MONTEMOR MAUERBERG.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C., se operard la Caducidad de la Instancia en toda clase de i juicio,
cuando no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) Meses.~=-=---—---emeeeeeee

Que, en relacion con el informe de la Actuaria, en el caso de autos, ha transcurrido el
plazo establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancig, ---—---------emmmmeev

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:
Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia la oposicion N°
1685241, deducida contra la marca DJI Y ETIQUETA, cfase/ﬁa\ﬁf ? 1680232,
solicitada por SZ DJI TECHNOLOGY., LTD.

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula, ~----e--e-o- mremde -

SUAREZ

: "l;}IrEl:T.nra
tos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “BRIZE Y ETIQUETA”, CLASE 11 EXPEDIENTE N°
1702703 - — i --

Asuncion, 13 AGD 2075

VISTO: el estado actual de estos autos, y e

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravio del expediente, la
Direccion General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del
C.P.C., por providencia de fecha 10 de marzo de 2026., dispuso la intimacidén a las partes por
¢l plazo de cinco dias para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias
que se encontraren en su poder, = rre .

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 diasa
fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados. s —eeormoreereeecec.

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicard en forma subsidiaria las
disposiciones del Codigo Procesal Civil y Penal. - R

Que, por aplicacién supletoria, cabe traer a colacién que ¢l Art. 120 del Cadigo
Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitucién de un expediente extraviado,
y reza: “Comprobada la pérdida de un expedicnte, el juez ordenara su reconstitucion, la que se
efectuard en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que
disponga la reconstitucion; b) que el juez intimard a las partes para dentro del plazo de cinco
dias presenten las copias de las escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder.
&) De ellas se dard vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de gue se expidan acerca de su
autenticidad; y d) el juez podrd disponer, sin sustanciacion ni recurse alguno, las medidas que
considere necesarias. - S e e

marca “BRIZE Y ETIQUETA” Clase 11, Acta N° 1702703, solicitada a

EJANDRO DONO EID Y dar continuidad a su rramitacion,-—-—

ANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las
egales citadas, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos: «-----rerrsreeeeeeeeee
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POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA “BRIZE Y ETIQUETA”, CLASE 11 EXPEDIENTE N°
1702703. -

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la
marca “BRIZE Y ETIQUETA" Clase 11, Acta N° 1702703, solicitada a nombre de

ELIAS ALEJANDRO DONO EIDLINY s

2.- DAR continuidad a los trimites procesales en el punt
interrumpido,

2) NOTIFIQUESE por cédula, ——e e

Diireccion de

Asunyoes Marcarios Litiginms

=
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “GLITTER BAR BY VANE Y ETIQUETA”, CLASE 41, OPOSICION
N° 2387954, INTERPUESTA POR ANDREA MADELAINE IROZ VERA ~—--ceeoeeeeeoc

Asuncidn, 14 AG0 7026
VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca “GLITTER BAR BY VANE Y

ETIQUETA”, clase 41, oposicion N° 2387954, interpuesta ANDREA MADELAINE
IROZ VERA.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C., sc operard la Caducidad de la Instancia en roda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.—— oo

Que, en relacidn con ¢l informe del Actuario, en el caso de auros, ha transcurrido el plazo
establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia —m--sseecoeoeeoeoeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia g€ la oposicidn N° 2387954,
P 5 \

deducida contra la marca “GLITTER BAR BY VANE Y Q}{ET&", Ellﬁ} 41, Acta N°

2373974, solicitada por VANESSA CABRAL SILINGQVSCHI. -

3\
Articulo 2- NOTIFIQUESE por cédula, -—roomeodeede o A

'l ALVARENGA SUAREZ
A Direcrora

untos Marcarios Lirigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “ROYALBOX Y ETIQUETA”, CLASE 35, OPOSICION N° 1972503,
INTERPUESTA POR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA DE SEGUROS.-

Asuncidn, ,
b AGU TL'.E:E
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca “ROYALBOX Y ETIQUETA”, clase 35,
oposicién N° 1972503, interpuesta por SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA
DE SEGUROS. -

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.-------- e

Que, en relacién con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia, --————-----eeeemseomecerammrree

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

.lf-l--'-'-'_. _-\-H-H\
Articulo 1.-  DECLARAR operada la caducidad de la Instancia d€ la oposicién N° 1972503,
deducida contra la marca “ROYALBOX Y ETIQ_UETﬂ clase 35, Acta N° 1960609,

solicitada por ROYALBOX CARGO S.A. i A
YaY

I ALV, AREZ
Direcrora

untos Marcarios Lirigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “ROYALBOX Y ETIQUETA”, CLASE 09, OPOSICION N° 1972513,
INTERPUESTA POR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA DE SEGUROS.-

Asuncidn, 14 AGD 2026
VISTO:

El expediente de oposicidn contra la marca “ROYALBOX Y ETIQUETA”, clase 09,
oposicion N® 1972513, interpuesta por SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA
DE SEGUROS.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art, 56 de la Ley de marcas, v de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.

Que, en relacién con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia. —-—--—----eeeemoceeeeee

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia dc
deducida contra la marca “ROYALBOX Y ETIQUETA”
solicitada por ROYALBOX CARGO §S.A.

oposicion N% 1972513,
l.'l'9 Acta N° 1960611,

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

Jirectora

*ﬁ"eccmn de

untos Marcarios Litigiusns
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION
A LA MARCA “ROYALBOX Y ETIQUETA”, CLASE 39, OPOSICION N° 1972511,
INTERPUESTA POR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA DE SEGUROS.-

Asuncion,
VISTO:

El expediente de oposicion contra la marca “ROYALBOX Y ETIQUETA”, clase 39,

oposicion N* 1972511, interpuesta por SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA
DE SEGUROS. =

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,173,174 del C.P.C,, se operari la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando
no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses. - e

Que, en relacién con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
establecido en la ley para que se opere la Caducidad de la Instancia --—-———-—----ceccemomeecaceamamamn

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la o
deducida contra la marca “ROYALBOX Y ETIQUETA”, 9, Acta N° 1940612
solicitada por ROYALBOX CARGO S.A.

Articulo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. rf_‘.j;_f ‘[/: f [ e pemmranas

Direccidn de Asuntos Marcarios Litigiosos



