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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANAIORIO
MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
BIENESTAR 360, CLASE 36..-...---

Asunción, 15 Stp 2016

VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GAIE RAYJR conrra SANAIORIO MIGONE
BATTILANA S.A. sobre oposición al registro de la marca BIENESTAR 360, clase 36,

f;-------'

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BIENESTAR 360,

solicitada para la clase 36, en base al registro de marca 360, en la clase 35, por lo que corresponde

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por \aleyt eesta dependencia administrativa, al

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

una marce hecho de ¿cuerdo con esra ley, concede a su titular el derecho al uso

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

directa o indirectamente a confusión o ¿sociación enrre los productos o servicios

figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

l5'.- El registro
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ECCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO
MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICTÓU ET REGISTRO DE LA MARCA
BIENESTAR 360, CLASE 36.--------

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

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

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

Resolución n" 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposic ión.----

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

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

merca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, entre las marcas en pugna BIENESTAR 360 (solicitada) y 360 (oponente),

destinadas a distinguir servicios de las Clases 36 y 35, respectivamenre, corresponde efectuar el

cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las

denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elemenros. En tal

sentido, la determinación de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzes y

diferencias existentes entre las marcas) conjuntamente con la naturaleza y relación de los servicios

que pretenden distinguir, a fin de establecer si tales circunstancias resultan suscepdbles de generar

riesgo de confusión o asociación en elpúblico consumidor.-------------

el aspecto gráfico y ortográfico, BIENESTAR 360 y 360 presenran una

iable. La denominación solicitada se encuentra integrada por la expresión

del elemento numérico 360, mientras que Ia marca oponente está

te por el elemento 360. Si bien ambas expresiones coinciden en dicho
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ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO
MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
BIENESTAR 360, CLA§E 36.---.---

elemento numérico, esta coincidencia no determina, por sí sola, una semejanza suficiente entre

los conjuntos denominativos. En efecto, la marca solicitada incorpora la expresión BIENESTAR,

que constituye un elemento adicional de apreciable extensión y que ororge a la composición una

fisonomía visual propia frente ala marce. oponente. Estas diferencias, apreciadas en la totalidad de

cada denominación, permiten su individualizaciónpor parte del público consumidor

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas marcas presentan coincidencia en la

pronunciación del elemento 360, la impresión auditiva que producen en su conjunto resuka

diferenciada. BIENESTAR 360 incorpora una expresión verbal previa que modifica
sustancialmente la extensión, ritmo y cadencia de la denominación solicitada, mientras que 360

se limita a la pronunciación del elemento numérico. De este modo, la incorporación de

BIENESTAR introduce una diferenciación sonora perceptible y suficiente para distinguir ambas

expresiones en su percepción auditiva. En consecuencia, la coincidencia fonética parcial advertida

no elcenze entidad suficiente para generar una impresión confundible entre BIENESTAR 360 y
360

Que, asimismo, cabe señalar que la parte oponente refiere en su escrito de oposición a la

titularidad de oras mercas que incorporan el elemento 360, rales como 360 ACTION SPORIS

y 360 SNEAKER STORE, registradas en diversas clases, además de la marca 360 invocada como

fundamento de la presente oposición. Al respecto, si bien dichas marcas comparren el elemento

360 con la marca solicitada, las expresiones adicionales que las acompañan ACTION SPORIS y
SNEAKER STORE les confieren una conformación denominativa propia y una impresión de

iada. Asimismo, debe considerarse que las coberturas correspondienres a dichas

n comprendidas en clases distintas de la Clase 36 de Ie merca solicitada

ircunstancia que, atendiendo a la naturaleza específica de los servicios

la diferenciación existente. En consecuencia, la sola coincidencia en el
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO
MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
BIENESTAR 360, CLASE 36.---.-.-

elemento 360 no resulta suficiente, por sí misma, para determinar la existencia de riesgo de

confusión, debiendo valorarse las marcas en su integridad y atendiendo a los elementos que las

individualizan. Bajo este criterio, Ia incorporación de la expresión BIENESTAR en la marca

solicitada constituye igualmente un elemento diferenciador relevante respecto de las marcas del

oPonente.--

Que, a mayor abundamiento, la valoración de las denominaciones enfrentadas debe

efectuarse considerando la percepción que razonablemente tendrá el consumidor medio de los

servicios comprendidos en las Clases 36y 35, quien se encontrará ante dos expresiones con una

coincidencia parcial en el elemento 360, pero claramente diferenciadas por la presencia de

BIENESTAR en Ia marca solicitada. La existencia de dicho elemenro adicional, unido a la
distinta composición de las marcas, resulta suficiente para permitir su individualización sin

necesidad de r eelizer un análisis compararivo detenido. --

Que, en cuanto a la relación entre los servicios, corresponde señalar que la marca

solicitada BIENESTAR 360 se encuentra desdnada a distinguir seruicios prestados en relacirin con

seguros rnédicos, tales como los de suscripcirin de segaros médicos, comprendidos en la Clase 36, de

naturaleza eminentemente aseguradora. Por su parte, la marca oponente 360 se encuentra

destinada a distinguir servicios de la Clase 35 relacionados con publicidad, gestión enTpresanal,

calzados, ipos deportiaos, productos 7 accesorios para ftness y marketing. En

enfrentados presenran una naturaleza, finalidad y función

los servicios de la solicitante se orientan a la contratación y

icos, los servicios de la oponente se encuentran vinculados

comerciales, publicitarias y empresariales.-------

1ü

co
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Que, por tanto, efectuado e[ cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se

concluye que la coincidencia existente en el elemento 360 no resulta suficiente para generar riesgo

de confusión o asociación, atendiendo a la incorporación de BIENESTAR en la marca solicitada,

a las diferencias gráfico-fonéticas y conceptuales existenres entre las composiciones f,
especialmente, a la distinta naturaleza y finalidad de los servicios comprendidos en las Clases 36 y
35' En consecuencia, las marcas BIENESTAR 360 y 360 presenran diferencias con entidad

suficiente para evitar que el consumidor las perciba como provenientes de un mismo origen

empresarial o vinculadas económicamente, resultando viable su coexistencia pacífica en el

mercado.----

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

momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las

percibe, de una sensación de semejanza. AI respecro, vemos que exisre suficiente discrepancia

entre las mismas.

Q.r., Jotg. Otamendi señala que "La confusitin de marcas debe analizarse enfunción del

impacto general qae la denominacidn produce en el consurnidor rnedio. Es crucial considerar la
totalidad de las lnArcAs, sin detenerse en elementos aislados, la que la coincidencia en elementos

comanes a diaersas marc*s no resulta, en principio, sufciente para geruerar confusitin. El consumidor

tiene la capacidad de discriminar entre rnarcas qae, aan cnrnpartiendo un elemento comrin,

presentan diferencias gráfcas, fonéticas o clnceptuales. Esta consideracirin resalta

en el que, pese a la coincidencia en el elemento i60, la incorporación de

rca solicitada, sumada a las diferencias existentes entre las denominaciones

ruta natil de los seruicios comprendidos en las Clases 36 y j5, perrnite al consumidor
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ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO
MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
BIENESTAR 360, CLASE 36,-.----

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

frecaentemente requeridar Por el Tiibunal saprerno es qile las marcas ban de ser analizadas con

arreglo a su uisirin en conjunto", / que... para la comparación de dos marcas en conficto "ocupa un

lugar preferente el que Propagna ilna oisidn de conjunto sincrética, dade la totalidad de los

elernentos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su. unidadfonética 
1, gráfca.z ----

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

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

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

articulo n' 2 de laLey de Marcas n" 1294/98 y que reúne los requisiros de novedad, especialidad y
originalidad

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

la fuerze' distintiva, novedad, especialidad, y originelidad, requisiros indispensables para el registro

de una marca.-------

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

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

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

improcedente) consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 549/26 emitido por la

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

derecho.---

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

de Derecho de Marcas - Pag 199.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE T{ACE LUGAR A LAS
ACCIÓN DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO
MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICTÓN NT REGISTRO DE LA MARCA
BTENESTAR 360, CLASE 36.-..---

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
VERLIN GALE RAY JR contra SANATOzuO MIGONE BAfTILANA S.A. sobre
oposición al registro de la marca BIENESTAR 360, clase 36, Expediente n' 2545990
solicitada por SANAfORIO MIGONE BATTILANA S.A.-------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites registro de la
marca BIENESTAR 360, clase 36, Expediente n' 2545 ATORIO
MIGONE BAITILANA S.A.--.--.-

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SUÁREZ

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

Página7 de7



ff \_ GOBIERNOoET I DTRFCCTóNNACToNAT

\J PARAGUAY i iil,tJl?i'+tlfl'

ResoluciónD.A.M.L"."-&$1 0 3 7
POR LA CUAL §E DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE
ACCIÓN DEDUCIDA POR TACTEOS LA FORTUNA S.A.
NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE
LA FORTLTNATA y ETIQUETA, CLA§E 43.___

HACE LUGAR A LA
CONTRA GRACIELA
LA MARCA qUINTA

Asunción, 15 StP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: LACTEOS LA FORILINA S.A. contra GRACIELA NOEMI
VACCARI sobre oposición al registro de la marca QUINTA LA FORTLINATA Y ETIQUETA
clase 43, y.-------*-

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca QUINTA LA
FORTLINATA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 43, en base a la marc¿ registrada

"LACTEOS LA FORTUNA Y ETIQUETA en la clase 35, por lo que corresponde a este

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

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

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

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

velando siempre por el inrerés general.

'Artícu de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tirular el derecho al uso
exclusi

,[ercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
hos. Asimismo concede el derecho a oponerse al regisrro y al uso de cualquier

de la misma v a/
uien lesione sus de

ue pueda induci

la clase en que.

c

recta o indirectemente a confusión o asociación entre los productos o servicios
ren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE
ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTEOS LA FORTUNA S.A.
NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE

, HACE LUGAR A LA
CONTRA GRACIELA
LA MARCA QUINTA

LA FORTLINATA y ETIQUETA, CLASE 43-----

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

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

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrr en pere

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

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

Resolución n" 259/2025, en lo que respecta al anfisis de la confundibilidad enrre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenra en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado

QUINTA LA FORTTINATA Y ETIQUETA, solicitada en clase 43, y por offo, la merce

oponente LACTEOS LA FORTUNA S.A. YETIQUETA, concedida en clase 35.----

bservar la naturaleza de los servicios protegidos por cada merca) corresponde

señal de registro QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA pretende

clase 43, específicame nte: " senticios de recepcitín para alojamiento tenxporal

ios de recepción para alojamiento temporal [gestirín de llegadas y salidasJ;
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA
NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA
LA FORIUNATA y ETIQUETAs CLASE 43._____-

reseroa de alojamiento temPoral; alquiler de alojamiento ternporal", mientres que la marca

oPonente LACTEOS LA FORIUNA S.A. Y ETIQUETA, concedida en clase 35, protege

servicios de "importacirín, exportacirin, comercializacitin ! uenta de lecbe, queso, yogart, belados,

dulces y demás productos lácteos". Con esta comparación se advierte que los servicios

comprendidos en ambas coberturas poseen distinta naütra.leze, finalidad y ámbito de prestación,

puesto que los servicios de la clase 43 se encuentran orientados al alojamiento remporal y a las

actividades propias de establecimientos destinados a hospedaje, mienrras que los servicios de la

clase 35 corresponden a actividades de comercielizeción,imporración y exportación de productos
lácteos. En consecuencia, no se advierte entre ellos una relación de complementariedad o

asociación comercial de tal entidad que pueda inducir al público consumidor a considerar que

provienen de un mismo origen empresarial.

Que, en consecuencia, la diferencia existente entre la naturalezey finalidad de los servicios

protegidos por cada marca consdtuye un elemento relevanre al momenro de valorar la posibilidad
de confusión, Pues no se advierte una conexión competitiva directa entre los servicios

concretamente amParados en las clases 43 y 35, atendiendo a sus carecrerísticas, finalidad y
ámbito de prestación.--------------

Que, además, resulta pertinente efectuar el análisis visual y denominativo de las marcas

objeto del Presente procedimiento. Al respecto, las denominaciones QUINTA LA
LA FORTUNA S.A. presentan diferencias en cuanro a su

y estructura, si bien comparren parcialmenre la expresión LA
marca solicitada se encuenrra conformada por la expresión QUINTA
pañada de una etiquete en la que se desraca la figura de un león

. 00

FOR
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coronado y elementos ornamentales, mientras que la marca oponente se encuentra constituida

por LACTEOS LA FORIUNA S.A., acompañada de una etiqueta de configuración ovalada y
elementos gráficos propios. Estas diferencias, apreciadas en conjunto con la distinra naturaleza de

los servicios protegidos, permiten establecer una impresión general diferenciada enrre ambas

marcas y disminuyen la posibilidad de que el público consumidor pueda asociarlas con un mismo

origen empresarial.

(marca solicitada) (marca oponente)

En ese sentido, conforme al artículo 7' de la, Ley de Marcas, se encuentra vigente en

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

clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende

necesario un registro independienre por cada clase de interés. Este

ntación del mercado en función de los productos o servicios que
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTEOS LA FORIUNA S.A. CONTRA GRACIELA
NOEMI VACCARI SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA
LA FORTUNATA y ETIQUETA, CLASE 43.-----

distingue cada clase, lo

registrada.--

cual evita una protección automática en clases disdnras a la

Por tanto, al encontrarse las marcas comprendidas en distintas clases del nomenclador

internacional de Niza, y al no verificarse una relación de conexidad suficiente entre los servicios

específicamente protegidos en las clases 43 y 35, sumado a las diferencias exisrenres en sus

resPectivas denominaciones y etiquetes, no se configura uno de los elementos necesarios para
determinar la existencia de riesgo de confusión o esociación empresarial. En consecuencia,

resulta jurídicamente viable la coexistencia de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusión

ni de asociación directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referenci a.------------

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

diferencias entre los productos por un lado y seruicios, por offo que arnparun dos marcas en conf,icto,

no se requiere entrar a analizar los elementos ortogruífcos o lasfguratioas de las mismas, Ta que los

consumidores no se confundirán si ambas rnarcas llegan a coexistir en el mercado'¿

Que, conforme e la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos

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

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

de marces. Editorial LaLey.2019. Asunción. págs.

§':-.ffi- \\ 1''
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA
NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA
LA FORTUNATA y ETIQUETA, CLASE 43.___-_

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

distinguible de la marca de la oponente, por 1o que esta dirección considera que la presenre

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

artículo 2' dela Ley de marcas ne 1.294/)8, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

la fuerze disdntiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n' 213/26 emitido por la

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

derecho.-----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Art improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
LA NA S.A. contra GRACIELA NOEMI VACCARI sobre

marca QUINTA I,A FORILTNATA Y ETIQUETA clase 43,
icitada por GRACIELA NOEMI VACCARI

EOS LA FOR

al registro de

n" 2494551
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POR LA CUAL SE DECIJTRA IMPROCEDENTT Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR LACTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA
NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA QUINTA
LA FORTUNATA y ETIQUETA, CLASE 43.--_-

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la de la
marca QUINTA LA FORIUNATA Y ETIQUETA clase 43, 551
solicitada por GRACIELA NOEMI VACCAzu

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ---

6:.x;B l!*:'r'
2 tr'>
*É"ro)+
\rQ,,,,,,
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a elercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
delbchos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

/\
ü

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sf, vIAJo y ETIeUETA, cLAsE 39.------

Asunción, 15 stP 2026

YISTO:

EI expediente caratulado: MERKABA S.A. conrra NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SÍ, VIAJO YETIQUETA'
clase 39, yi---*---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de Ia marca "SÍ, VIAJO Y
ETIQUETA', solicitada ptale. clase 39 (marca extran¡'era), en base al regisrro de la marca SÍ!

VIAJES Y EXQUETA, en la clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las

marcas son o no confundibles

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

rnomento de anelizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece Ia 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

Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

ículo 15o.- El de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
usivo de la misma y

uien lesione sus

que directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los producros o servicios

figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

Páginel de7
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PoR LA CUAL sE DECLARA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
TNTTRNACToNALES s.R.L. soBRE oposlcróN AL RncrsrRo DE LA MARCA
sÍ, vte¡o y ETIeUETA, cLASE 39.-*----

Iegislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una merca; es decir, dichas

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

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

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

Resolución n" 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad enffe signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposic ión.----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, corresponde a esta Dirección expedirse respecto a la procedencia o no del recurso

interpuesto, efecruando el análisis correspondiente sobre la posibilidad de coexistencia enrre la

solicitud de registro de la marca extranjera denominada "SÍ, VIA;O Y ETIqUEfh", presentada

en la Clase 39, y la marca "SÍ! VIAJES Y ETIQUEfH', previamente concedida y vigente en

nuestro país, clase 39.------------

efectos de determinar la existencia o no de posibilidad de confusión enrre los

,corresponde efecuar el cotejo marcario de manera integral, considerando las

to, sin reelizar desmembramienros arrificiales, arendiendo a la impresión

en el consumidor, mediante un análisis sucesivo y no simultáneo.------------

en conflicto)
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Resolución,

poR LA CUAL SE DECLARA pRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA RccTÓN
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
TNTERNACToNALES s.R.L. soBRE oposlclóN AL REcrsrRo DE LA MARCA
sÍ, vle¡o y ETIeUETA, cLAsE 39.----------

Que, al reelizar el examen comparativo entre la marce solicitada y la marca invocada como

fundamento de la oposición, se advierte que ambas presentan una marcada semejanza en su

composición denominativa, al compartir la expresión "SI" seguida de la, raiz "VIAJ",

conformando las denominaciones "SI, VIAJO" y "SMIAJES". Dicha coincidencia determina

una proximidad apreciable desde los aspectos ortográfico y fonético, roda vez que ambes

expresiones presentan una estructura denominativa semejante y se encuentran construidas sobre

la misma reí2, sin perjuicio de las diferencias existentes enrre las rerminaciones "VIAJO" y
"VIAJES". Asimismo, desde el aspecto conceptual, ambas denominaciones evocan de manera

directa la actividad de viajar y el ámbito turístico. En consecuencia, las semejanzas señaladas

constituyen un elemento relevante dentro del análisis de confundibilidad.----

Que, en cuanto a la configuración mixta de las marcas y a las diferencias apreciables entre

sus respectivas etiquetas, corresponde señalar que, si bien las composiciones gráficas presenran

elementos figurativos y diseños propios que permiten establecer diferencias desde el aspecto

visual, tales particularidades deben ser ponderadas en el marco del cotejo inregral de los signos.

Conforme a los criterios establecidos en las directrices de marcas, en las marcas mixtas reviste

particular importancia el elemento denominativo, en tanro constituye el componente verbal

mediante el cual el consumidor identifica, menciona y solicita habitualmente los servicios en el

merc¿do. En el presente caso, pese a las diferencias existentes en el diseño, composición y demás

elementos las etiquetas, subsiste una semejanza relevante enffe las denominaciones
..SI,

ES", derivada de la coincidencia en su esrrucrura y enle raíz "VIAJ", así

nceptual que ambas generan, por lo que las particularidades gráficas decomo

uficientes para neutralizar las semejanzas existentes en el elemento

ir que el público consumidor pueda relacionar ambas marcas o
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POR LA CUAL sE DECLARA PRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACToNALES s.R.L. soBRE oposrcróN AL REGTsTRo DE LA MARCA
sÍ, vle¡o y ETrquETA, cLAsE 39.------

considerar que los servicios identificados con ellas provienen de un mismo origen empresarial o

de empresas vinculadas.-

* f,,,
\íu!

uw
(marca extraniera solicitada) (marca oponente registrada)

Que, analiz¿dos los listados de servicios, se constata que la marc¿ solicitada pretende

emPerar, en clase 39, "acornpañamíento de uiajeros; alqailer de cocbes; alqailer de uebículos;

organizacirín de cruceros; organizacitin de seruicios de trans?orte de pasajeros para terceros mediante

una aplicacidn en liruea; organizacidn de transplrte de pasajeros; organizacitin de uiajes y uisitas

tansticas; organizacidn y reierua de excursiones; organización I reserüa de uiajes; releroa de asientos

para uiajes aéreos; reserua de asientos para uiajes en autobús; reserua de asientospara uiajes en ffen;

seruicios de inforrnacidn de transpzrte; seruicio¡ de trans?olte de uiajeros; serl)icio¡ d€ transpolte en

aéreo; transporte flauial; transplrte por telefenco". Por su parre, la merca

cuenta con cobertura en clase 39 pare"seruicios de acompañamiento de

seraicios de transplrte de pasajeros, organizacitín de transporte para

s de plazas de uiaje, reJertas de transporte, reseruAs de oiajes, seruicios de

transPorte de uiajeros". AI respecto, se verifica una coincidencia

"SMIAJ
org4nlzActon

4\a

l\, 1lilr
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDTMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sÍ, vIAJo y ETIqUETA, cLAsE 39.------

direcu entre diversos servicios comprendidos en ambas coberturas, particularmente aquellos

relativos al acompañamiento de viajeros, organización de transporte de pasajeros, organización de

viajes, reservas de viajes y transporte de viajeros, configurándose además una evidente afinidad

respecto de los restantes servicios vinculados con el transporre y la actividad turística. Esta

circunstancia, ponderada conjuntamente con la semejanza denominativa existente entre las

marcas, adquiere especial relevancia para el análisis de confundibilidad.----

Que, además, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido
mediante el registro de la marca "SMIAJES", frente a la solicitud posterior de la marca "SI,

VIAJO", Por cuento la semejanza existente entre las denominaciones, unida a la relación y
complementariedad que presentan los servicios comprendidos en las clases 39 y 43, determina un
riesgo de confusión o asociación respecto de su origen empresarial, circunsrancia que impide

acceder a la pretensión registral.

Que, el Convenio de París posee fuerza legal en nuesrro país, el cual en su Art. 6 numeral

3 (aprobado por Ley n." 300), conforme al principio de territorialidad y de independencia de las

marcas "las marcas regularmente registradas en un país de Ia Unión son consideredas

independientes de las marcas regisrradas en los demás países".----

Que, por las circunstancias expuestas, la solicitud de registro de la marca "SI, VIAJO"
resulta ible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor respecro

de la nte concedida "SMIAJES", considerando la semejanza exisrenre enrre sus

ele la proximidad conceprual que presenran y la identidad y afinidad que

icios comprendidos en la clase 39, aun cuando las etiquetas presenten

nsecuencia, dicha circunstancia configura un impedimento para la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCIÓN
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACToNALES s.R.L. soBRE oposrcróN AL REGIsTRo DE LA MARCA
sÍ, vre¡o y ETIqUETA, cLAsE 39.----------

concesión del signo solicitado, al encontrarse comprendido denro de la causal prohibitiva de

registro establecida en la Ley n.s 1.294/98 "De Marcas)'.--------------

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

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

registrarse corno rna,rcas los signos que constituyan una reproduccíón imitacíón, tradaccitin,

transliteracitin o traruscnpcidn total o parcial de signos distintiuo ídénticos o sirnilan notoriamente

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

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

confusidn o un riesgo de asociación cln ese tercerl, o signtfque un aprouecbamiento de la notoriedad

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

bubiese becho conocido el signo".-

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n." 172/26, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LIT DIRECTORA DE ASI.JNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

LARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
tTa NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES

al registro de marca "SÍ, VIAJO Y ETIQUETI{' clase 39,
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POR LA CUAL sE DECLARA PRoCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACToNALES s.R.L. soBRE oposrcróN AL REGTSTRo DE LA MARCA
sÍ, vre¡o y ETIqUETA, cLAsE 39.----------

Expediente no 2459785 solicitada por NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L.--..

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro

ETIQUETIt'' clase 39, Expediente no 245978
EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.

Artlculo 3.- NOfffÍqUESE por cédula.

Directora

Marcarios Litigiosos

JOY

Áín-!tli
bod'o"i'- \
3' l,i{+G"
a i-- ;: _.Á.j,

," ti.-',T'l;
t"a- v
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE II\ MARCA
sf, vle¡o y ETIQUETA, CLASE 43.------

Asunción,
1 5 SrP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: MERKABA S.A. conrra NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SÍ, VIAJO Y ETIQUETA'
clase 43, y;---------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SÍ, VIAJO Y
ETIQUETA", solicitada parala clase 43 (marca extranjera), en base al registro de la marca SÍ!

VIAJES Y ETIQUETA, en la clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las

marces son o no confundibles

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

' Artículo 15'.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusi §-, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

{nducir directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTTRNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sÍ, vre¡o y ETIeUETA, cLASE 43.------

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

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

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

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

Resolución n' 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

corresponde a esta instancia adminisrativa reelizer el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra d€ntro de las restricciones para el regisrro de una
marce previstas en la Ley de Marcas.--

Que, corresponde a esta Dirección expedirse respecro a la procedencia o no del recurso

interpuesto, efectuando el análisis correspondienre sobre la posibilidad de coexistencia entre la

solicitud de registro de la marca extranjera denominada "sÍ, VIAJO YETIQUEfH', presentada

en la Clase 43, y le marca "SÍl VIAJES Y ETIQUEfH', previamente concedida y vigente en

nuestro país, clase 39.------------

a los efectos de determinar la existencia o no de posibilidad de confusión entre los

corresponde efectuar el corejo marcario de manera integral, considerando las

nto, sin realizar desmembramienros artificiales, atendiendo a la impresión

en el consumidor, mediante un análisis sucesivo y no simultáneo.------------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sÍ, vrAJo y ETIqUETA, CLASE 4i.------

Que, al reilizer el examen comparativo entre la marca solicitada y la marca invocada como

fundamento de la oposición, se advierte que ambas presentan una marcada semejanza en su

composición denominativa, al compartir la expresión "SI" seguida de la raíz "ylt\J",
conformando las denominaciones "SI, VIAJO" y "SMIAJES". Dicha coincidencia determina

una proximidad apreciable desde los aspectos ortográfico y fonético, toda vez que ambas

expresiones presenten una estructura denominativa semejante y se encuentran construidas sobre

la misma raí2, sin perjuicio de las diferencias existentes enrre las rerminaciones "VIAJO" y
"VIAJES". Asimismo, desde el aspecto conceptual, ambas denominaciones evocan de manera

directa la actividad de viajar y el ámbito turístico. En consecuencia, Ias semejanzas señaladas

constituyen un elemento relevanre denrro del análisis de confundibilidad.----

Que, en cuanto a la configuración mixta de las marcas y a las diferencias apreciables entre

sus respectivas edquetas, corresponde señalar que, si bien las composiciones gráficas presenran

elementos figurativos y diseños propios que permiten establecer diferencias desde el aspecto

visual, rales particularidades deben ser ponderadas en el marco del cotejo integral de los signos.

Conforme a los criterios establecidos en las directrices de marcas, en las mercas mixtas reviste

particular importancia el elemento denominativo, en ranto consrituye el componenre verbal

mediante el cual el consumidor identifica, menciona y solicita habitualmente los servicios en el

mercado. En el presente ceso, pese a las diferencias existentes en el diseño, composición y demás

elementos gráficos de las etiquetas, subsiste una semejanza relevante entre las denominaciones

"SI, VIAJOIT-1SIIfIAJES", derivada de la coincidencia en su estructura y enlaraíz"VIAJ", así

conceptual que ambas generan, por lo que las particularidades gráficas de

las e suficientes pare neutralizar las semejanzas existentes en el elemento

ir que el público consumidor pueda relacionar ambas marcas o
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considerar que los servicios identificados con ellas provienen de un mismo origen empresarial o

de empresas vinculadas.-

(marca extranjera solicitada) (marca oponente registrada)

Que, analizados los listados de servicios, se constata que la marca solicitada pretende

amParar, en clase 43, "seraicios de alojamiento, alquiler de alojamiento ternporal 1 uacacional,

facilitacidn de alojamiento en boteles, reserüas de alojamiento I babitaciones de botel, seraícios de

agencia de reseruas de alojartiento en botel y seruicios de campamentos de uacaciones [bwpedajeJ".
Por su parte, la marca oponente "SMIAJES cuenta con cobertura en clase 39 para"seruicios de

acompañamiento de uiajeros, organizacirin de sevaicios de transporte de pasajeros, organizacidn de

transporte para circuitos tansticos, reseruas de plazas de uiaje, resentas de transporte 1t uiajes, seraicios

de transporte para aisitas turísticas ! transPlrte de uiajeros." Al respecro, si bien los servicios

comprendidos en ambas coberturas no son idénticos, corresponde valorar su afinidad atendiendo

a su neturaleza, finalidad, destinatarios, canales de comercialización y relación de

comple En este sentido, los servicios de alojamiento y hospedaje comprendidos en la

clase relación directa y complementaria con los servicios de transporte, reservas y

comprendidos en la clase 39, en tanro unos y otros se encuentran

J*n
wrtlw

Página 4de7

sí,virfijo



# \ GOBIERNO»H ¡ Drnr,c.crór,NAcroN¡rr.

\j pnnAGUAY I K,''1?il,f,,'il

ResoluciónD.A.M.L".' 0 ü 1 0 3 g
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENfi Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
sÍ, vrAJo y ETIqUETA, CLA§E 43.------

destinados a satisfacer necesidades vinculadas con el desplazamienro y permanencia de viajeros y
pueden ser ofrecidos o contratados dentro de una misma actividad turística. Esta circunstancia,

ponderada conjuntamente con Ia semejanza denominativa existenre entre las marcas, adquiere

especial relevancia para el análisis de confundibilidad.----

Que, además, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido
mediante el registro de la marca "SIl VIAJES", frente a la solicitud posterior de la marca "SI,

VIAJO", Por cuanto la semejanza existente entre las denominaciones, unida a la relación y
complementariedad que presentan los servicios comprendidos en las clases 39 y 43, determina un
riesgo de confusión o asociación respecto de su origen empresarial, circunsrancia que impide
acceder a la pretensión regisrral.

Que, el Convenio de París posee fuerza legal en nuesrro país, el cual en su Art. 6 numeral

3 (aprobado por Ley n.' 300), conforme al principio de rerrirorialidad y de independencia de las

marces "las marcas regularmente registradas en un país de Ia Unión son consideradas

independientes de las marcas registradas en los demás países".----

Que, por las circunstancias expuestas, la solicitud de registro de la marca "SI, VIAJO"
resulm susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor respecro

de la marca previamente concedida "SMIAJES", considerando la semejanza exisrenre enrre sus

elementos denominativos, la proximidad conceptual que presenran y la relación de afinidad y

as presenten diferencias gráficas. En consecuencia, dicha circunsrancia

to para la concesión del signo solicitado, al enconrrarse comprendido

ibitiva de registro establecida en la Ley n.s 1.294/98 "De Marcas".-----------
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Que, en tal contexto queda comprobado que la solicirud presentada se halla incursa en la

prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "-A1, podrá
registrarse c0/r7o marcas los signos qae constitrqtan ilna reproduccitín imitacitín, traduccitín,

transliteracirin o transcnpcirín total o parcial de signos distintiuo idénticos o similar, notoriamente

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

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

confusirín o un nesgo de asociacirin cln ese tercero, o signr.f.que an aprouecbamiento de la notonedad.

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

bubiese becho conocído el signo".--

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n." 173/26, de laJefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RE§UELVE:

Artículo 1.-

ME
DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por

S.A. contra NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES
ición al registro de marca "SÍ, VIAJO y ETIQUETA" clase 43,

2459788 solicitada por NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
ALES S.R.L.-...---
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Artículo 2.- RECHAZAR la solicirud de registro de VIAJO Y
NUEVOSETIQUETA" clase 43, Expediente no 245

EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

Director¿

Asuntos Marcarios Litigiosos

00

tada por

/"¡\X\ttnut/.\Y\" 4.r,

r§;uk#
i:'ri //slii.:.:".? ltei.¡.7f.3 \\ ri¿tgr, YE
\&,,,,i0,1
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Asunción, 16 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: CYNTHIA CONCEPCIÓN nÍOS CABALLERO contra

ALI MOHAMAD AHMAD sobre oposición al registro de la marca H-BOX, clase 35,

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra Ia solicitud de registro de la marca H-BOX, solicitada

parale clase 35, en base al registro de marca H-TV, en la clase 35, por Io que corresponde a esra

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

tro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su tituler el derecho al uso
y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

figuren, siempre que rengan relación enrre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentren para

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

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

Resolución n" 259/2025, en 1o que respecte al análisis de Ia confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, entre las marcas en pugna H-BOX (solicitada) y H-TV (oponenre), ambas

destinadas a distinguir servicios de la Clxe 35, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de

conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las denominaciones enfrentadas y sin

efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinación de

confundibilidad exige ponderar integralmente las semejenz s y diferencias exisrenres enrre las

marcas, a fin de establecer si las mismas resultan susceptibles de generar riesgo de confusión o

asociación en el público consumidor

desde el aspecto gráfico y ortográfr,co, H-BOX y H-TV presenran una conformación

denominaciones se estructuran a paftir de la letra H, seguida de un

disdnto, siendo H-BOX integrada por las letras B-O-X, mientras que

nformada por las letras TJ/. Si bien existe coincidencia en la letra inicial H

ión como elemento de separación, dicha circunstancia no resulta suficiente

to denomin

se encuentra
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para determinar semejanze e\tre los conjuntos denominativos, toda vez que los elementos que

completan cada marca presentan una composición gráfica completamente diferente. En efecto, la

secuencia BOX se distingue claramente de TV por Ia cantidad de lemas, su configuración y la
disposición de sus elementos, otorgando a cada marca una fisonomía visual propia y fácilmente

diferenciabl e. - - - - - - - - - - - - - -

H-BOX

(marca solicitante)

H.TV

(marca oponente)

Qr., en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presenmn

coincidencia en la pronunciación de la letra inicial H, la impresión sonora que producen en su

conjunto resulta claramente diferenciada. H-BOX incorpora una rerminación breve y marcada

correspondiente a BOX, mientras que H-TV presenta una pronunciación determinada por las

letras T-V, generando una secuencia sonora diversa. De este modo, la diferencia existenre en los

elementos posteriores a la letra H modifica sustancialmente la cadencia, rirmo y sonoridad de

cada expresión, por lo que la coincidencia inicial no alctnze entidad suficienre para generar una

corresponde señalar que la coincidencia en la letra H y en la estrucrura

to común de reducida extensión dentro de denominaciones breves, por

valorada de manera aislada ni conferir, por sí misma, una semejanza
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determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la

impresión que producen como unidades denominativas. En el presente caso, las expresiones BOX

y TV presentan diferencias evidentes y fácilmente perceptibles, ranro en su conformación grifrce

como en su pronunciación, permitiendo al consumidor medio individualizar cada marca y

distinguirlas entre sí sin necesidad de realizar un análisis comparativo detenido.--

Que, desde el aspecto conceptual, tampoco se advierte una coincidencia conceptual

relevante entre las denominaciones enfrentadas. La expresión BOX y la combinación TV poseen

conrenidos evocativos diferentes, aun cuando puedan encontrarse vinculadas, de manera general,

con el ámbito de los productos electrónicos. En consecuencia, desde este plano no se advierte una

asociación conceptual directa que permita vincular H-BOX y H-TV como proyenienres de un

mismo origen empresarial.

Que, por otra parte, debe tenerse presente que la apreciación marcaria se produce, en

principio, de manera rápida y espontánea, sin que el consumidor efectúe una confrontación

directa y simultánea entre las denominaciones. Bajo esta perspectiva, cada una de las expresiones

analizadas cuente con una configuración suficientemente individualizade pere permanecer en la

memoria del público de manera diferenciada, de modo que la coincidencia en un elemenro inicial

de escasa extensión no resulta apta para generar una falsa percepción de identidad o vinculación

empresarial enre H-BOXy H-TV.----

lfeat<qnecto, la doctrina más destecada sostiene que la posibilidad de confusión al

io de la \pra constituye el criterio que interesa desde la perspectiva marcaria,mo

adc lriendo especial Ñ.u*.i" la primera impresión que las marcas producen en el consumidor a

de una aprehensión espontánea y global. En esre sentido, al confrontar H-BOX y H-TV, se

que las diferencias existentes en los elementos que completan cada denominación
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resultan perceptibles desde una primera apreciación, particularmente por Ia distinta
conformación, extensión y sonoridad de BOX y TV, circunsrancias que permiten diferenciarlas

adecuadamente y descartan una impresión de semejanza susceptible de inducir a confusión

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las mercas enfrentadas, se

concluye que la coincidencia existente se encuentra circunscripta a la letra H y a la estructura H-,
mientres que las diferencias que ceracterizanle composición integral de H-BOX y H-TV poseen

entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como provenienres de un mismo

origen empresarial o vinculadas económicamente. La distinta conformación de los elementos

BOX y TV, así como la diferente impresión visual, fonética y conceprual que producen las marcas

consideradas en su conjunto, permiten al público consumidor individualizarlas y distinguirlas

entre sí, resultando viable su coexistencia pacífica en el mercad o.--------------

Que, Jorge Otamendi señala que: "La confusidn de marcas debe analizarse enfanción del

impacto general qae la denominación produce en el consumidor ntedio. h crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, y qr/.e los prefios o sufios cornunes A

uarias nlarcAs no son, en principio, safcientes para generar confasión. El consumidor tiene la
capacidad de discnminar entre signos qae, aun cornpartiendo una raíz comtin, presentan sufcientes

dr.ferencias gruifcas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad resuba especialmente releuante en el

Presente casq en el que, Pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las

diferencias existentes entre las denominaciones perrniten al consumidor distinguirlas

adecua,

¡ambién el Dr. Fernández Novoa, menciona: " LIna de las reglas más

por el Tiibunal Juprerno es que las marcas ban de ser analizadas con

conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "ocapa un
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lugar preferente el que propagnA ant uisitin de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrado de cada rnArcA confrontada, sin descomponer su unidadfonética y gnifca.' ----

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

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

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

ardculo n' 2 de la Ley de Marcas n" 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad

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

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

de una merce.-------

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 427/26 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
contra ALI MOHAMADPCIÓN NÍOS CABALLERO

de Derecho de Marcas Pag 199.
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AHMAD sobre oposición al registro de la marca

2573239 solicitada por ALI MOHAMAD AHMAD.
H-BOX, clase 35, Expediente n"

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámires de la stro de la
marca H-BOX, clase 35, Expediente n" 2573239 solicy

AHMAD...

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----

Marcarios Litigiosos

r ALI MO
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Asunción, 1 0 sEP 2026

YISTO:

El expediente de oposición contra la marca CACIQUE Y ETIQUETA, clase 30,

oposición N" 2086939, inrerpuesta por SUPERMERCADO GUARANI s.R.L.-----

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de marcas, y de conformidad con el Art.
172,L73,174 del C.P.C., se operará la Caducidad de la Instanci¿ en roda clase de juicio, cuando

no se instare su curso dentro del plazo de 6 (seis) meses.------

Que, en relación con el informe del Actuario, en el caso de autos, ha úanscurrido el plazo

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo l.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la n N" 2086939,

deducida contra la marca CACIQUE Y ETIQUETA, clase

ANDRÉS LUIS CORTESE MAYANS

Artlculo 2.- NOTIFÍQUESE por cédula.

2, solicitada por

UIíREZ

ntos Marcarios Litigiosos

ALV

Directora
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Asunclon' l6 stp lrJ]l|
VI§TO:

El Recurso de Aclaratoria Acta n" 2678609 presentado en fecha 21 de agosto de2026,por el

ABG. ANA GARCÍA yi-*------

RESUI.JIA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establ ece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes

podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo jaez o tribunal que la hubiere dhtado,
con el objeto de que: a) cornja cualquier error rnaterial; b) aclare alguna expresitín ¡scura, sin alterar lo
sustancial de la decisidn; y c) sapla cualquier omisitín en qr¿e hubiere incaryido sobre alguna¡ de las

pretensiones dedacidas 1 discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la d.ecisitjn." --

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en mareria de Recursos de Nulidad,
Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "nuestro código deforma, al preaer e1te recars, o remedio

procesal para la correccitin de errores rnateriales, aclaración de cunceptos lscur1s, así como para saplir las
cuestiones omitidas por el drgano juzgador, a f.n de que el mismo las rectifque, aclare o sapla en iu caso.

Asimismo' como todo recr¿rsl, la aclaratona debe tener como fundamento la existencia de un agraaio. El
agraun a ser podría ser: el conceptl lsct¿ro, el error materíal, o bien la ornisirjn incurrida. Sin

establece nues*o ctídigo de manera expresa, su correccitín no debe alterar lo

\ser 
sasceptible de generar un perjuicío, qae podna consistir en una difcultad
to de lo resaelto. En cuanto a la fnalidad del Recurso de Aclaratoría,
ia de la doctrina a la cual adberimos, qae el recilrso de aclaratorta tiene

ACLARATORIA EN LA
EN EL EXPEDIENTE DE
ETIQUETA", CLASE 35,
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EXPEDIENTE n" 1844729.--

por fnalidad subsanar

(pnncipio de celeridad)" 1

defexos de la resolución, eaitando el alargamiento injustifcado del proceso

Que, respecto de la solicitud de aclaratoria planteada, medianre la cual se solicita la

corrección de los datos del titular de la oposición, de FERNANDO JAVIER MENZI a JBG CORP
S.A., corresponde señalar que, conforme surge de los antecedentes obrantes en autos y de la verificación

efectuada en el sistema informático de la DINAPI, se consrara que en el Registro N' 35gg73,
correspondiente a la Clase 35, continúa figurando como titular FERNANDOJAVIER MENZL--------

Que, si bien el nuevo titular manifiesta que s€ ha solicitado la renovación y transferencia de

Ia marca en las Clases 4L y 43, cabe señalar que los registros correspondientes a cada clase son

independientes, Por lo que las modificaciones de titularidad deben ser solicitadas y tramitadas respecto

de cada registro en particular.--------------

Que, en el presente ceso, no obra en autos solicitud, escrito ni antecedente alguno
mediante el cual se haya comunicado o solicitado la transferencia de titularidad respecro del Registro
N 359973, corresPondiente a la Clase 35. En consecuencia, al momento de dictarse la resolución,

FERNANDO JAVIER MENZI continuaba figurando como titular de dicho registro en el sistema

informático de la DINAPI, razónpor la cual la resolución fue dictada correcramenre a su nombre.------

Que, en consecuencia, no se advierte la existencia de un error material e involuntario que
deba ser objeto de rectificación, sino que la pretensión formulada procura modificar la identificación
del titular con base en una transferencia que no fue solicitada ni incorporada oportunamente en el

expediente correspondiente a la Clase 35. Por tanto) y conforme a los fundamentos de hecho y derecho

expuestos, la atoria resulta improceden te.- -- - -- -- --- --

rdencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Jusücia del paraguay en
, Apelación, Reposición y Aclaratoria. pág. 56.
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EXPEDIENTE no 18447 29.--

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo 1.- NO HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado conrra la Resolución nq

222 de fechz 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección Asunros Marcarios

Litigiosos.-

Artículo 2.- RATIFICAR la Resolución N.s 222/26, puestos en la
Dresente.----
I

Artlculo 3.- NOTIFÍqUESE, por cédula.---

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos

ALV

Página 3 de 3
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR HALEON US IP LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO
S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 'SUPER COREGA'
CLASE O5.------

Asunción,

VI§TO:
1 6 SEP 2026

El expediente caratulado: HALEON US IP LIMITED contra LABORATORIOS
GALENO s.A. sobre oposición al registro de marca "SUPER coREG,{' clase 05, yi---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca SUPER

COREGA, solicitada para la clase 05, en base a la marca COREGA en la clase 05

resPectivamente, Por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

' Artículo 15".-Il registro de una marca hecho de ecuerdo con esra le¡ concede ¿ su tiruler el derecho al uso
y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

I't?ls -..-r-'
iili,T.:Éí
\É "S., r »'...1
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Iimiaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

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

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

corresponde a este instancia administrative realiztr el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denmo de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada SUPER COREGA se

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

oposición COREGA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la m rce
solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerzadistintiva,

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesró el tr¿slado de la oposición dentro del

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

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

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planreados en Ia

la legitimidad del derecho invocado por la pame oponente y evidencia

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

la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----

terés del solicitd

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

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

solicitada para su registro.-----

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

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

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

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

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

interés en sustentar la oposición

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

la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece:"No podrá
registrarse c0rn0 marcas los signos qae constitulan una reproduccitín imitacitin, traduccirín,

transliteracirin o transcnpcirin total o parcial de signos distintiuo idénticos o sirnilar, notoriarnente

conocido en el sector per'tinente del público, qile pertenece a un tercerl, cualesquiera qae sean los

productos o seraicios a los que se aplique el signo, cuando sa aso y registrofuesen susceptibles de causar

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

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

hubiese becbo conocido el signo".---

expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

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

n" L.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

Página 3 de 4
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s.A. soBRE oposrcróN AL REGIsTRo DE LA MARCA *supER coREGA"

corresponde confirmar el Dictamen n." 597/26, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
HALEON US IP LIMITED contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre
oposición al registro de marca "SUPER COREGIf' clase 05, Expedienre n" 2494057
solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.-----------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro OREG,{'
clase 05, Expediente n" 2494057 solicitada por LABO .4.--------

Artlculo 3.- NOTIFÍqUESE por cédula. -;

Asuntos Marcarios Lirigiosos

3

"SUPER

GALENO

Página 4de 4
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MARCA NUEK y ETIQUETA, CLASE 36.-----__---

Asunción,
1 6 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAQÁO S.A.

contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA,
clase36, f;---------

CON§IDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NUEK, solicitada

patalaclase 36, en base al registro de marca NUCLE, en le clase 35, por 1o que corresponde a esra

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

de una marce hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

hos. Asimismo concede el derecho e oponerse al regisrro y al uso de cualquier
ir directa o indirecmmente a confusión o asociación enrre los productos o servicios
figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

de la misma ri'
J

quien lesione sus

que pueda i
sea la clase en

re
Páginal de7



§ \GOBIERNO»* I DrRF.ccróNNACToNAT

\J PARAGUAY i i,.JJJI?['iIiiT,

ResoluciónD.A.M.L"." 0 0 i 0 lr tr
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO §E HACE LUGAR A LAS
ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIA9ÁO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas medi¿nte la

Resolución n" 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, entre las marcas en pugna NUEK (solicitada) y NUCLE (oponente), destinadas a

distinguir servicios de las Clases 36y 35,respectivamenre, corresponde efectuar el cotejo sucesivo

y de conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las denominaciones enfrentadas y
sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la dererminación de

confundibilidad exige ponderar integralmente las semejenzes y diferencias exisrenres enrre las

mercas, conjuntamente con la naturaleza y relación de los servicios que pretenden distinguir, a fin
de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusión o
asociación en el público consumidor

el aspecto gráfico y ortográfico, NUEK y NUCLE presenran una

iable. La denominación solicitada s€ encuenrra integrada por cuarro lerras,

la marca oponenre esrá compuesra por cinco lerras, N-U-C-L-E. Si bien

parten las letras iniciales NU, dicha coincidencia se limita a un segmento

ación dife

E-K, mientras

Dreslones co
I

Página} de7



GOBII,RNOnrr
PARAGUAY

1 nlnr.cclóx NACToNAT
I I)I] PR()PIlil),tl)
I ¡xtsrccruAr

Resolución D.A.M.L ".'01-L Ü lr lr
POR LA CUAL SE DECII\RA IMPROCEDENTE Y NO §E HACE LUGAR A LAS
ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIA§ÁO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK y ETIQUETA, CLASE 36.--___-----

reducido de sus respectivas estructures y no determina, por sí sola, una semejanza suficiente entre

los conjuntos denominativos. En efecto, e partir de las letras comunes iniciales, las marcas

Presentan secuencias completamente distintas, pues NUEK continúa con E-K, mienmas que

NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminación K de la solicirada consriruye un elemenro

gráfico distintivo frente a la terminación E de la oponente, precedida por el grupo CL. Estas

diferencias, apreciadas en la totalidad de cada denominación, otorgan a las marcas una fisonomía

visual propia y permiten su individualización por parre del público consumidor

Qr., en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presenran

coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresión auditiva que producen en su

conjunto resulta diferenciada. NUEK se caracteriza por una estrucrura breve y una terminación

marceda en el sonido correspondiente a la letra K, mientras que NUCLE presenta una estructura

más extensa y una secuencia final diversa, determinada por los sonidos correspondienres a C-L-E,

De este modo, la distinta conformación de sus elementos posteriores modifica la cadencia, ritmo
y sonoridad de cada expresión. En consecuencia, la coincidencia inicial advertida no elcanza

enddad suficiente para generar una impresión fonética confundible enrre NUEK y NUCLE.-----

Que, asimismo, corresponde señalar que la coincidencia en las letras iniciales NU
constituye un elemento común de extensión limitada dentro de denominaciones breves, por lo

que no puede ser valorada de manera aislada ni confbrir, por sí misma, una semejanza

debe recaer sobre las marces en su integridad, considerando la

como unidades denominativas. En el presente caso, la diferente

expresiones, la diversa sucesión de sus leras ¡ perticularmente, sus

LE, introducen diferencias perceptibles que permiten al consumidor medio

de realizar un análisis comparativo detenido.---

determinante. El examen

iones EK y
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Que, desde el aspecto conceptual, no se advierte que NUEK y NUCLE posean un
significado concreto y coincidente que permita establecer una asociación conceptual directa enrre

ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenta, en su conjunto, una evocación semántica

evidente que permita vincularlas entre sí o atribuirles un contenido conceptual común. En

consecuencia, desde este plano no se advierte un elemento adicional de semejanza susceptible de

rcforzx las coincidencias parciales exisrenres en los aspectos gráfico y fonérico.--

Que, a m¿yor abundamiento, la valor¿ción de las denominaciones enfrentadas debe

efectuarse considerando la percepción que razonablemente tendrá el consumidor medio de los

servicios comprendidos en las Clases 36 y 35, quien se encontrará ante dos expresiones de

estructura breve pero claramente diferenciadas en su composición. La presencia común de NU
no resulta suficiente Para Provocar una asociación empresarial, toda vez que el resto de los

elementos que conforman cada denominación presenta diferencias susranciales y Fácilmente

perceptibles

Que, en cuanto a la relación entre los servicios, corresponde señalar que la marca
solicitada NUEK se e"cuentra destl

comPrendiendo consultoría y asesoramiento en materia financiera e inversiones. servicios de

Por su parte, la marca oponente NUCLE se encuentra destinada a disrinsuir servicios de

bien puede advertirse cierta

de que determinados servicios comerciales pueden involucrar

nes financieras, ello no determina por sí mismo una identidad o
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relación de tal intensidad que permita considerar confundibles las actividades amparadas,

atendiendo a que presentan disdnta netureleza, finalidad y función económica.-

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrenradas, se

concluye que las semejanzas existentes se encuentran circunscriptas a la coincidencia parcial de las

letras iniciales NU, mientras que las diferencias que caracre rizen la composición integral de

NUEK y NUCLE poseen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como

proveniente de un mismo origen empresarial o vinculadas económicamente, resultando viable su

coexistencia pacífica en el mercado.--------------

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

momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y reflexiva pues, ésra contagia a quien las

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

entre las mismas.

Que, Jorge Otamendi señela qrue "La confusirin de marcas debe analizarse enfuncidn del

impacto general que la denorninacidn produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, la qae los prefios o sufios cornr¿nes A

uarias marcas no son, en principio, sufcientes Para generar confusión. El consumidor tiene la
capacidad de discnminar enffe signls qa4 aun compartiendo una raíz común, presentan sufcientes

diferencias grtif.cas, fonéticas o conceptilales. kta capacidad resulta especialmente releuante en el

Presente caso, en el que, pese a la identidad de los prodaxos clruprendidos en la Clase i0, las
'es entre las denominaciones permiten al consumidor dixingairlas

'.f% \¿I
\\,,,.r§rcarios
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Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: " L/na de las reglas mds

frecuentemente reqaeridas por el Tnbunal supreftTo es qae las marcas ban de ser analízadas con

arreglo a su uisirin en conjunto", / que... para la comparación de dos marcas en conflicto "ocupA un

lugar preferente el qae proPagna una uisidn de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descorrtponer su unidadfonética 1 gnifca.2 -----

Que se puede notar qu€ la solicitud de registro es un signo registrable y totalmenre

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

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

articulo n' 2 de laLey de Marcas n" 1294/98y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

la fuerzadistintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una m Íca.-------

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 395/25 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.

Por tanto,
ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

Derecho de Marcas - Pag 199.
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RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAQÁO s.A. conrra NUEK
PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase
36, Expediente n' 2494647 solicirada por NUEK PAYMENTS, S.L.--------

clase 36, Expediente n'
PAYMENTS, S.L.

Artlculo 3.- NOTIFÍqUESE por cédula. ---

Artículo 2.- DISPONER la
marce NUEK Y ETIQUETA,

prosecución de rámites stro de la

NUEK

SUÁREZ

i

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asunción, 16 Stp 2026

trISTO:

El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIA9ÁO S.a.

contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEKYETIQUETA,
clase 35, f;------*---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NUEK, solicitada

para.la clase 35, en base al registro de marca NUCLE, en le clase 35, por lo que corresponde a esra

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

,registro de una merc¿ hecho de ecuerdo con esta le¡ concede e su titular el derecho el uso

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

r directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios

que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

i»
\"a t3-

$\q
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coNTRA NuEK payMENTS, s.L. soBRE oposlclóN AL REGIsTRo DE LA
MARCA NUEK y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

Resolución n" 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esra Dirección se fundamenra en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.---

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

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

marca previstas en Ia Ley de Marcas.-

Que, entre las marcas en pugna NUEK (solicitada) y NUCLE (oponente), ambas

destinadas a distinguir servicios de la Clase 35, corresponde efecmar el cotejo sucesivo y de

conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las denominaciones enfrentadas y sin

efecuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal senrido, la determinación de

confundibilidad exige ponderar integralmente las semejenzes y diferencias exisrenres enrre las

marcas, conjuntamente con laneturelezay relación de los servicios que pretenden distinguir, a fin
de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusión o

asociación en el público consumidor.-------------

el aspecto gráfr.co y ortográfico, NUEK y NUCLE presenran una

iable. La denominación solicitada se encuenrra inregrada por cuarro lerras,

la marca oponente está compuesta por cinco lerras, N-U-C-L-E. Si bien

ten las letras iniciales NU, dicha coincidencie se limita a un segmento
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reducido de sus respectivas estructures y no determina, por sí sola, una semejanza suficiente entre

los conjuntos denominativos. En efecto, a partir de las letras comunes iniciales, las marcas

Presentan secuencias completamente distintas, pues NUEK conrinúa con E-K, mienrras que

NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminación K de la solicitada constituye un elemenro

gráfico distintivo frente a la terminación E de la oponente, precedida por el grupo CL. Estas

diferencias, apreciadas en la totalidad de cada denominación, otorgan a las marcas una fisonomía

visual propia y permiten su individualización por pame del público consumidor

Qr., en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan

coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresión audidva que producen en su

conjunto resulta diferenciada. NUEK se caracteriza por una esrructure breve y una terminación

marcada en el sonido correspondiente a Ia leua K, mientras que NUCLE presenta una estructura

más extensa y une secuencia final diversa, determinada por los sonidos correspondientes a C-L-E.
De este modo, la distinta conformación de sus elementos posteriores modifica la cadencia, ritmo
y sonoridad de cada expresión. En consecuencia, la coincidencia inicial adverdda no alcanza

entidad suficiente parx generer una impresión fonética confundible entre NUEK y NUCLE.-----

Que, asimismo, corresponde señalar que la coincidencia en las letras iniciales NU
constituye un elemento común de extensión limicada dentro de denominaciones breves, por lo
que no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por sí misma, una semejanza

determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la

impresión que producen como unidades denominativas. En el presente caso, la diferente

extensión de

terminaci

disti

iones, la diversa sucesión de sus letras ¡ particularmenre, sus

roducen diferencias perceptibles que permiten al consumidor medio

alizar un análisis comparativo detenido.---

EKyCLE, i

necesidad
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Que, desde el aspecto conceptual, no se advierte que NUEK y NUCLE posean un
significado concreto y coincidente que permita establecer una asociación conceptual directa entre

ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenta, en su conjunto, una evocación semándca

evidente que permita vincularlas entre sí o atribuirles un contenido conc€ptual común. En
consecuencia, desde este plano no se advierte un elemento adicional de semejanza susceprible de

reforzer las coincidencias parciales exisrenres en el aspecto gráfrcoyfonético

Que, a mayor abundamiento, la valoración de las denominaciones enfrentadas debe

efectuarse considerando la percepción que razonablemente rendrá el consumidor medio de los

servicios comprendidos en la Clase 35, quien se enconrrará ante dos expresiones de estructura

breve pero claramente diferenciadas en su composición. La presencia común de NU no resulta

suficiente Para Provocer una asociación empresarial, tode. vez que el resto de los elemenros que

conforman cada denominación presenta diferencias sustanciales y fácilmente perceptibles

Que, en cuanto a la relación entre los servicios, corresponde señalar que ambas marcas se

encuentran destinadas a disdnguir servicios comprendidos en la Clase 35 y que exisre cierra

proximidad entre algunas de las actividades amparadas. En particular, se observa coincidencia

parcial en servicios vinculados con la operación o explotación de mercados en línea y programas

de fidelización.

de confusión.

que las se

extensión

:2N
lt'"€

('-*'P,,:
i''t',;o,ñ

w

efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de

anzas existentes se encuentran circunscriptas

que las diferencias que caracteriztn la

las marcas enfrentadas, se

a un elemenro inicial de

composición integral de
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NUEK y NUCLE Poseen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como

provenientes de un mismo origen empresarial o vinculadas económicamente, resultando viable su

coexistencia pacífica en el mercado.--------------

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

momento de Ia compra es el criterio que marceriamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y refexiva pues, ésra contagia a quien las

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

entre las mismas.

Que, Jorge Otamendi señala quc "La confusitin de marcas debe analizarse enfuncirin del

impacto general qae la denominacitín produce en el consumidor medio. B cracial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, la que tu prefiot o sufios co7rlt¿nes a

uarias rnarcas no son, en principio, suf.cientes pdra generar confusión. El consunridor tiene la
capacidad de discriminar entre signor qile, aun compartiendo una raíz común, presentan safcientes

diferencias gráfcat fonéticas o conceptaales. Esta capacidad resalta especialmente releuante en el

Presente casq en el que, Pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las

diferencias existentes entre las denominaciones permiten al consumidor distinguirlas

adecuadarnente,

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

frecuenternente reqaeridas por el Tiibunal saprernl es qae las rnarcas ban de ser analizadas con

iilnto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "ocupa an

tgna una uisidn de conjunto sincrética, dade la totalidad de los

rca confrontada, sin descomponer su unidadfonética y grrifca.2 -----

de Derecho de Marcas - Pag 199.
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Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y roralmenre

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

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

articulo n' 2 de laLey de Marcas n" 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

le fuerzedistintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una m rce.-------

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n' 394/25 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Art improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
RED ELIDADE E INTERMEDIAQAO S.A. conrra NUEK

oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase

51 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.--------

AGRO FI
ENTS, S.L. so

ten'24
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Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de l¿ de la
marca NUEK Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n', r NUEK

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ---

i¡XnZ
Directora

tos Marcarios Litigiosos

K.§w
/§ c; y'í)'i:ljÁtü
q //3rl -"ri"r :

@ ll-l¡ir¡ii-
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VI§TO:

Asunción. - -. 
r b' sEP 2026

El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIA9ÁO S.e.
contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la merca NUEK Y ETIQUETA,
clase 42,y;-*-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NUEK, solicitada

para'la clase 42, en base al registro de marca NUCLE, en la clase 35, por 1o que corresponde a esta

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuenrran reguladas en la propia
Iegislación marcaria, ciertas restricciones pera el registro de una m rc i es decir, dichas

'Artí,
excl

stro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ucir directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios

que figuren, siempre que rengan relación enrre ellos.
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del regisrro marcario se encuenrran para

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

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

Resolución n" 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

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

Que, entre las marcas en pugna NUEK (solicitada)y NUCLE (oponente), destinadas a

distinguir servicios de las Clase s 42y 35, respectivamenre, corresponde efectuar el cotejo sucesivo

y de conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las denominaciones enFrentadas y
sin efecruar desmembraciones artificiales de sus elemenros. En tal senrido, la determinación de

confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzes y diferencias exisrenres enrre las

marcas, conjuntamente con la naturaleza y relación de los servicios que pretenden distinguir, a fin
de establecer si tales circunstancias resultan suscepribles de generar riesgo de confusión o
asociación en el público consumid or.-------------

desde el aspecro gráfico y orcográfico, NUEK y NUCLE presenran una

iferenciable. La denominación solicitada se encuentra integrada por cuatro lerras,

que la marca oponenre está compuesra por cinco letras, N-U-C-L-E. Si bien

s comparten las leras iniciales NU, dicha coincidencia se limita a un segmenro

formacióri

-U-E-K, mien
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reducido de sus respectivas estructuras y no determina, por sí sola, una semejanza suficiente entre

los conjuntos denominativos. En efecto, a partir de las letras comunes iniciales, las marcas

presenten secuencias completamente distintas, pues NUEK continúa con E-K, mienuas que

NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminación K de la solicitada consrituye un elemenro

gráfico distintivo frente a la terminación E de la oponente, precedida por el grupo CL. Estas

diferencias, apreciadas en la totalidad de cada denominación, otorgan a las marcas una fisonomía

visual propia y permiten su individualizeciónpor parre del público consumidor

Qr., en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presenran

coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresión auditiva que producen en su

conjunto resulta diferenciada. NUEK se caracteriza por una estructura breve y una terminación

marcada en el sonido correspondiente a la letra K, mientras que NUCLE presenta una estructura

más extensa y una secuencia final diversa, determinada por los sonidos correspondienres a C-L-E.
De este modo, la distinta conformación de sus elementos posteriores modifica la cadencia, ritmo
y sonoridad de cada expresión. En consecuencia, la coincidencia inicial advertida no a.lcanza

entidad suficiente para generar una impresión fonética confundible entre NUEK y NUCLE.-----

Que, asimismo, corresponde señalar que la coincidencia en las letras iniciales NU
constituye un elemento común de extensión limitada denro de denominaciones breves, por 1o

que no puede ser valorada de manera aislada ni conférir, por sí misma, una semejanza

determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la

ue producen como unidades denominativas. En el presente caso, la diferente

expresiones, la diversa sucesión de sus letras ¡ particularmente, sus

CLE, introducen diferencias perceptibles que permiren al consumidor medio

idad de realizar un análisis comparativo detenido.---

6

inaciones EK
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Que, desde el aspecto conceptual, no se advierre que NUEK y NUCLE posean un
significado concreto y coincidente que permita establecer una asociación conceptual d.irecta entre
ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenra, en su conjunto, una evocación semándca

evidente que permita vincularlas entre sí o atribuirles un contenido conceptual común. En
consecuencia, desde este plano no se advierte un elemento adicional de semejanza susceptible de

reforzer las coincidencias parciales exisrenres en los aspectos gráfico y fonético.--

Que, a mayor abundamiento, la valoración de las denominaciones enfrentadas debe

efectuarse considerando la percepción que razonablemenre rendrá el consumidor medio de los

servicios comprendidos en las Clases 42 y 35, quien se enconrrará ante dos expresiones de

estructura breve pero claramente diferenciadas en su composición. La presencia común de NU
no resulta suficiente Para provocar una asociación empresarial, toda vez que el resto d.e los

elementos que conforman cada denominación presenta diferencias sustanciales y Fácilmente

perceptibles

Que, en cuanto a la relación enrre ,.: SE corresponde señalar que la marca
solicitada NUEK

rvicios,

mientras

que la merca oponente NUCLE se encuentra desrinada a distinguir servicios de carácrer

En consecuencia, atendiendo a su

finalidad y ámbito de prestación, no se advierte una relación de

o sustitución suficientemente estrecha que permita establecer un riesgo de
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confusión entre los servicios amparados por las mercas enfrentadas. La circunstancia de que
determinados servicios comerciales puedan eventualmente utilizar herramientas o plataformas
tecnológicas no determina, por sí sola, una idenddad o proximidad relevante desde la perspectiva
marcaria, Pues se trata de actividades de distinta naruraleza y dirigidas a satisfacer necesidades

diferentes.--

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marces enfrentadas, se

concluye que las semejanzas existentes se encuenrran circunscriptas a un elemento inicial de

reducida extensión, mientras que las diferencias que ceracre rizen la composición integral de
NUEK y NUCLE Poseen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como
provenientes de un mismo origen empresarial o vinculadas económicamenre, resultando viable su
coexistencia pacífica en el mercado.--------------

Que, al resPecto, la doctrina mas desucada sostiene que la posibilidad de confusión al

momento de la compra es el criterio que marceriamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y refexiva pues, ésta contagia a quien las

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

Que, Jorge Otamendi señala que "La confusitin de marcas debe analizarse enfunción del
r'rnPactl general qae la denominacirín produce en el consumidor medio. Es crucul considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya qae los prefiw o sufios cnrnanes a

n0 s2n, en principio, safcientes para generar confusión. El consumidor tiene la
inar entre signos qae, aan compartiendo una raíz común, presentan sufcientes

icas o conceptuales. Esta capacidad resulta especialmente releuante en el

\ Pese a la identidad de los productos comprendidos en la clase 30, las

Página5 de7-\. 1

-{, ir

l:¡.



GOBIERNOorr
PARAGUAY

I nlnr.ccróx NActoNAr
I »ri pltr¡prrirrer¡
I ¡Nrrmcru¡.1.

Resolución D.A.M.L n. " i fi & 6
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIÓN DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIA9AO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
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diferencias existentes entre las denoruinaciones permiten al consuntidor distingairlas
a d e c u a d a m e n te. - - - -- - -- - -

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

frecuentemente requeridas por el Tribunal raprem.o es qae las ntarcas ban de ser analizadas con

arreglo a su ai¡itín en conjunto", / que... peralacomparación de dos marcas en conficto "ocapa un
lugar prrtrente el qae Propr¿gna una uisidn de conjanto sinuética, dade la totalidad de lo¡

elementos integrado de cada rnarca confrontada, sin descompuner sa unid,adfonétrtca I gráfca.' ----

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y rotalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presenre

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

articulo n' 2 de la Ley de Marcas n' 1294/98y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerze,distintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisiros indispensables para el registro
de una merce.-------

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

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

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

improceden temente, corresponde confirmar el Dictamen n' 3gG/25 emirido por la
jefatura de no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derec

2 Dr. de Derecho de Marcas - Pag 199.
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CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK y ETIQUETA, CLASE 42.-_____

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTO§ MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIA9ÁO s.A. conrra NUEK
PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase
42,Expedienre no 2494í44solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L._-______

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de uámites registro de la
marca NUEK Y ETIQUETA, clase 42, Expediente por NUEK

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

SU]iREZ
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Asunción, 16 SEp 2026

VISTO:

El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAQÁO S.A.

contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA,
clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NUEK, solicitada

para la clase 09, en base al registro de marca NUCLE, en la clase 35, por lo que corresponde a esra

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por laleyt e.esta dependencia adminisrrativa, al

momento de eLnilizer la oposición a la solicitud de registro de une marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

¿nte los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios

figuren, siempre que tengan relación enrre ellos.

lo l5o.- El registro

ivo de l¿ misma y a e

quien lesione sus
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran pare

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

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

Resolución n" 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad enrre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposic ión.----

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

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

Que, entre las marcas en pugna NUEK (solicitada) y NUCLE (oponente), destinadas a

distinguir productos de la Clase 09 y servicios de la Clase 35, respecrivamenre, corresponde

efecuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresión general que producen las

denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal

sentido, Ia determinación de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejenz s y
diferencias existentes entre Ias marcas, conjuntamente con la naturalez e y relación de los

productos y servicios que pretenden distinguir, a fin de establecer si tales circunsrancias resultan

susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumid or.--------------------

el aspecto gráfico y ortográfico, NUEK y NUCLE presenran una

iable. La denominación solicitada se encuenrra integrada por cuarro lerras,

la marca oponente está compuesra por cinco lerras, N-U-C-L-E. Si bien

parten las letras iniciales NU, dicha coincidencia se limita a un segmenro
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reducido de sus respectivas estructures y no determina, por sí sola, una semejanza suficiente entre

los conjuntos denominativos. En efecto, a partir de las leffas comunes iniciales, las marcas

Presentan secuencias completamente distintas, pues NUEK continúa con E-K, mientras que

NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminación K de la solicitada consrituye un elemento

gráfico distintivo frente a la terminación E de la oponente, precedida por el grupo CL. Estas

diferencias, apreciadas en la totalidad de cada denominación, otorgan a las marcas una fisonomía
visual propia y permiten su individualización por pane del público consumidor

Qr., en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presenran

coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresión auditiva que producen en su

conjunto resulta diferenciada. NUEK se caracteriza por una esrrucrura breve y una rerminación

marcada en el sonido correspondiente a la leua K, mientras que NUCLE presenta una estructura
más extensa y una secuencia final diversa, determinada por los sonidos correspondienres a C-L-E.
De este modo, la distinta conformación de sus elemenros posteriores modifica la cadencia, ritmo
y sonoridad de cada expresión. En consecuencia, la coincidencia inicial advertida no elcenze

entidad suficiente Para generar una impresión fonética confundible entre NUEK y NUCLE.----

Que, asimismo, corresponde señalar que la coincidencia en las letras iniciales NU
constituye un elemento común de extensión limitada dentro de denominaciones breves, por lo
que no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por sí misma, una semejanza

determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la
impresión ucen como unidades denominadvas. En el presente caso, la diferente

extensió iones, la diversa sucesión de sus letras ¡ particularmenre, sus

, introducen diferencias perceptibles que permiren al consumidor medio

de realizar un análisis compararivo detenido.--
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Que, desde el aspecto conceptual, no se advierce que NUEK y NUCLE posean un
significado concreto y coincidente que permita esrablecer una asociación conceptual directa entre

ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenta, en su conjunto, una evocación semántica

evidente que permita vincularlas entre sí o atribuirles un contenido conceptual común. En

consecuencia, desde este plano no se advierte un elemento adicional de semejanza susceptible de

reforzer las coincidencias parciales exisrenres en los aspectos gráfico y fonético.--

Que, a mayor abundamiento, la valoración de las denominaciones enfrentadas debe

efectuarse considerando la percepción que razonablemente tendrá el consumidor medio de los

producros y servicios comprendidos en las Clases Og y 35, quien se encontrará anre dos

expresiones de estructura breve pero claramente diferenciadas en su composición. La presencia

común de NU no resulta suficiente para provocar una asociación empresarial, toda vez que el

resto de los elementos que conforman cada denominación presenta diferencias sustanciales y
fácilmente perceptibles

Que, en cuanto a la relación entre los productos y servicios, corresponde señalar que la
marce solicitada NUEK

tecnológica. Por su parte, la marce oponente NUCLE se encuenua desdnada a distinguir

En consecuencia, si bien

relación indirecta derivada del eventual empleo de dererminados productos

de servicios comerciales, dicha circunstancia no resulta suficiente
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para establecer una identidad, complementariedad necesaria o proximidad sustancial enrre los

productos y servicios enfrentados, atendiendo a su distinta ntturtleze, finalidad y función en el

mercado.----

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de Ias marcas enfrentadas, se

concluye que las semejanzas existentes se encuentran circunscriptas a un elemento inicial de

reducida extensión, mientras que las diferencias que ceracte rizen la. composición integral de

NUEK y NUCLE Poseen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como
provenientes de un mismo origen empresarial o vinculadas económicamente) resultando viable su

coexistencia pacífica en el mercad o.--------------

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

momento de Ia compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevente el primer
impacto que se obriene de una aprehensión espontánea y reflexiva pues, ésra contagia a quien las

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

entre las mismas.

Que, Jorge Otamendi señala que "La confusirin de marcas debe analizarse enfunción del
impacto general que la denorninacirin produce en el consumidor medio. B cructal considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya qt¿e los pref.jos o sufios curnunes a

uanas Tnarcas no son, en principio, safcientes Para generar confusitín. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signls qile, aan cltrlpartiendo ana raíz comün, presentan sufcientes

diferencias ;, fonéticas 0 cnncePtaales. Esta capacidad resulta especialnTente releuante en el

pese a la identidad de los productos cornprendidos en la Clase 30, las

entre las denominaciones permiten al consumidor distinguirlas

pre'ente
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Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: " {/na de las reglas más

frecuentemente requeridas por el Tribunal saprerno es que las marcas han de ser analizadas con

arreglo a su uisirin en conjunto", y qrr.... para la comparación de dos marcas en conficto "ocupA un
lugar preferente el qae ProPagna una uisitin de conjunto sincrética, desde la totalidad d.e los

elementos integrado de cada nlarca confrontada, sin descompilner sil anidadfonética y gnifca.2 -----

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y rotalmenre
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presenre

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

articulo n' 2 de la Ley de Marcas n" L294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;
la ftterze distintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro
de una meÍca.-------

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 397 /25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.

Por tanto,
DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

de Derecho de Marcas - Pag 199.
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RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
REDE AGRO FIDELIDADE E iNTERMEDIAQÁO s.A. conrra NUEK
PAYMENTS, S.L. sobre oposición al registro de la marca NUEK y ETIeUETA, clase

09, Expediente no 2494640 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.--------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de de la
marca NUEK Y ETIQUETA, clase 09, Expediente r NUEK

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asunción, 17 StP 2020

VISTO:

El expediente caratulado: LL)Z CELESTE VELY DE CASCO conrra INVICTA S.P.A.

sobre oposición al registro de marca "INVICTA' clase 25,yr------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "INVICTIt'',
solicitada para la clase 25 (marca extranjera), en base a la marca concedida'INVICTUS" clase 25,

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

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

de una merca hecho de acuerdo con esta le¡ concede ¿ su titular el derecho el uso

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

r directa o indirectamenre a confusión o asociación enrre los productos o servicios

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

'Artículo.
exclusi 'de la misma v

l
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ue pueda i
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

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

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

Resolución n'259/2025, en lo que respecta al análisis de Ia confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámire y el signo invocado en la oposición.---

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

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

Que, corresponde a esra Dirección expedirse respecto a la procedencia o no de la
oposición interpuesta, efectuando el análisis correspondiente sobre la posibilidad de coexistencia

entre le solicitud de registro de la marca denominada INVICTA, presenrada en la Clase 25, que
pretende distinguir prendas de vestir, cinturones, calzado y artículos de sombrerería, y lamerca

INVICTUS, previamente concedida y vigente en nuestro pals en la misma ClaseZi,que prorege

todos los producros comprendidos en dicha clase.------

el cotejo entre las marcas INVICTA (solicirada) y INVICTUS
que ambas denominaciones presenran une configuració n gráfrce y
vez que comperren íntegramente la expresión INVICI ubicada al

a posición dentro de ambas composiciones. Si bien las desinencias A yy o\pando la

i"%
.\\3=

,¿§"§

/5.1'145¡r-;

{á(ffi

%)*
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US son diferentes, la coincidencia exacta del elemento inicial confiere a las denominaciones una

estructura semejante que puede ser retenida por el consumidor bajo un recuerdo imperfecto.-----

INVICTA

(solicitud extranjera)

INVICTUS

(marca concedida oponente)

Que, desde el aspecto fonético, las denominaciones INWCTA e INWCTUS presentan

una marcada coincidencia sonora, especialmente en el segmento inicial INVICT, mientras que

sus respectivas terminaciones A y US introducen diferencias en la articulación y rerminación

sonora. No obstante, dichas diferencias deben ser apreciadas conjuntamenre con la fuerte

coincidencia existente entre ambas denominaciones, sin efectuar una desmembración artificial de

las mismas, pudiendo la semejanza advertida generar una proximidad auditiva susceprible de

producir confusión o asociación empresarial.

Que, desde el punto de vista conceptual, INVICTA e INIICTUS constituyen términos

de origen latino vinculados a la idea de aquello que no ha sido vencido o conquistado,

tanto, una proximidad conceptual relevante. En consecuencia, la apreciaciónpresentan

tos gráfico, fonético y conceprual refuerza la semejanza exisrenre enrre las

debiendo prevalecer en el cotejo la impresión de conjunto que

Página 3 de 6



GOBIERNOn*' olR¡cclóxNAcroNAr.

PARAG UAV i i]i,I,JI'iIIT¿Ti'

Resolución D.A.M.L n. " lrB
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE YELY DE CASCO CONTRA INVICTA
S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA II{\TICTA, CLASE

Que, asimismo, corresponde señalar que ambas marcas se encuentran destinadas a
distinguir productos comprendidos en la Clese 25, existiendo identidad de clase y una relación

directa entre sus coberturas, considerando que la marca INVICTUS se encuenrra protegida para

todos los productos comprendidos en dicha clase, dentro de los cuales quedan comprendidos los

productos específicos amparados por INVICTA, consisrenres en prendas de vestir, cinrurones,

calzado y artículos de sombrereríe.-------

Que, las directrices de marcas establecen que el análisis de confundibilidad debe

efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando

integralmente sus semej enzas y diferencias, así como la naturaleza y relación existente entre los

productos que distinguen. En el presente caso, la coincidencia íntegra del elemenro INVICT,
unida a la identidad de clase y a la amplitud de la cobertura de la marca oponenre, determina que

las diferencias existentes entre A y US no resuhen suficientes para excluir la posibilidad de

confusión o asociación empresarial.

Que, en razón de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y
considerando que ambas denen por finalidad distinguir producros comprendidos en la misma

clase, existiendo además coincidencia directa entre los productos protegidos, el público
consumidor puede verse inducido a error respecro de su procedencia empresarial, pudiendo

los productos idendficados con INVICTA e INVICTUS provienen de un

?cnüv
\.1

mismo pPresas económicamente vinculadas. En consecuencia, corresponde concluir

iesgo de confusión y/o asociación susceptible de afectar la función distintiva
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Que, además, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido
mediante el registro de la marca INVICTUS, frenre a la solicitud posterior de la marca

IN\rICTA, Por cuanto las semejanzas existentes enrre ambas denominaciones, sumadas a la
identidad de clase y a la. coincidencia de los productos comprendidos en sus respectivas

coberturas, determinan un riesgo de confusión y asociación que impide acceder a la pretensión
registral.----

Que, el Convenio de París posee fuerza legal en nuestro país, el cual en su Art. 6 numeral

3 (aprobado por Ley n." 300), conforme al principio de rerritorialidad y de independencia de las

mercas "lAs marcAs regularmente registradas en un país de la Unión son consid.eradas

independientes de las marcas registradas en los demás países".Enconsecuencia, la existencia de un
eventual registro de la marca INWCTA en el extranjero no resulta suficiente para desplazar o

efeaar el derecho previamente adquirido en nuesrro país mediante el registro de la marca

INWCTUS, debiendo prevalecer este último denrro del territorio nacional.---

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

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

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

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

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

se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del " 1.294/98 De Marcas.-

o y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

merca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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estipuladas en [a Ley n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

corresponde confirmar el Dictamen n." 05/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LLIZ
MARIA CELESTE VELY DE CASCO contra INVICTA S.P.A. sobre oposición al
registro de marca INWCTA clase 25, Expediente n" 1884114 solicitada por INVICTA

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro

Expediente n" 1884114 solicitada por INVICTA S.P.

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

ALVAREN
Directora

SUAREZ

Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA COMPASS MINERAI§ AMERICA DO SUL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA GOLDEN NEUTRUM, CLASE OI.-.....--.-

Asunción,

1 7 StP 2026
VISTO:

El expediente cararulado: VICENTE scAVoNE & cIA. COMERCIAL E

INDUSTRIAL S.A. contTa COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO S.A. sobre oposición a[ registro de marca "GOLDEN NEUTRUM" clase 01,

yi--*-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GOLDEN
NEUTRUM solicitada perala clase 01, sobre la bese solicitada con anterioridad GOLD en la

clase 05.---

Que, corresponde e esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la

oposición planteada contra la solicitud de regisrro de la marca GOLDEN NEUTRUM solicitada

paralaclase 01.---

Que, antes de entrar a tnilizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema

informático de la Institución, se puede constatar que la marca marca base de oposición, se

encuentra ARCH

sobre la m

con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos

establece la Ley.------

te, habiendo desaparecido la base de litigio, y no enconrrándose la

ntro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 dele Ley n"

nde la prosecución de trámites para el registro de la rnarca hoy

, consecuen

registro incursa

Marcas, co
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA COMPASS MINERAL§ AMÉRICA DO SUL
INDÚSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA
MARCA GOLDEN NEUTRUM, CLASE OI.--......--

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
VICENTE SCAVONE & cIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. conrra
COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
sobre oposición al registro de marca "GOLDEN NEUTRUM" clase 01, Expedienre no

1956169, solicitada por coMpASS MINERALS AMÉzucA Do sul- INDúSrRIA E

COMÉRCIO S.A

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la registro de la
marca "GOLDEN NEUTRUM" clase 01, .

COMPASS MINERALS AMÉzuCA DO SUL
icitada por

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

SUÁREZ

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

s.A.-----

1956t69,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR YICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA COMPASS MINERAL§ AMÉRICA DO SUL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA GOLDEN FLEX, CLASE OI.-...---...

Asunción, 17 StP 2026

VI§TO:

El expediente caratulado: VICENTE scAVoNE & cIA. COMERCIAL E

INDUSTRIAL S.A. contTa COMPASS MINERALS AMÉzuCA DO SUL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO S.A. sobre oposición al registro de marca "GOLDEN FLEX" clase 01,

yi""---'-"-'

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contre la solicitud de registro de la marca GOLDEN FLEX
solicitada para la clase 01, sobre Ia base solicitada con anterioridad GOLD en la clase

05

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la
oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca GOLDEN FLEX solicitada parale
clase 01.---

Que, antes de entrar a ana;lizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema

informático de la Institución, se puede constatar que la marca merca b¿se de oposición, se

encuentra ARCHIVADA, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos

sobre la misma conforme o establece laLey.------

secuentemente, habiendo desaparecido la base de litigio, y no encontrándose la

ro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2dela Ley n'
as, corresponde la prosecución de rámites para el registro de la marca hoy
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
,{CCIÓT.¡ DEDUCIDA POR VICENTT SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDU§TRIAL §.A. CONTRA COMPA§S MINERALS ETTÉRICE DO SUL
INOÚSTNTE T CONIÉRCIO S.A. SOBRE OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA GOLDEN FLEX, CLASE OI..--.....-.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RE§UELVE:

Artículo l.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
VICENTE SCAVONE & cIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL s.A. conrra
COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
sobre oposición al registro de marca "GOLDEN FLEX" clase 01, Expediente n"
1956768, solicitada por coMpASS MINERALS AMÉzucA Do sut- INDúsrzuA E
COMÉRCIO S.A.--...--

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de rrámires
merce "GOLDEN FLEX" clase 01, Expedienre n" 1

MINERALS AMÉzuCA DO SUL INDÚSTRIA

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

de la

MPASS

tos Marcarios Litigiosos

ALV
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
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Asunción,

vrsro: 17 SEP 2026

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS I.INIPERSONAL sobre

oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 28,yr-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET Y
ETIQUETA', solicitada para la clase 28, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 35 y
otros, Por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no

confundibles.

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

tro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su tiular el derecho el uso

ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
rechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directe o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios

figuren, siempre que rengan relación enrre ellos.

15".- El

de la misma v
J

uien lesione sus

que pueda ind
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPER§ONAL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGTSTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
28.-----

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

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

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

Resolución n" 259/2025, en lo que respecte al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al realizer 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 análisis comperarivo puede atender a los

elementos individuales de los signos, el crirerio prevalente en mareria de propiedad industrial es el

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

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

una posible coexistencia

'MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "rnercndo" en inglés, por

genérico y descriptivo que debe manrenerse libre para su uso por parte de

en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún
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Que, el vocablo 'ExpREss" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso

corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de

proximidad. Actúa como un elemento puremente descriptivo de las características y
modalidades comerciales.

Que, el término solicitado 'BIG" está contenido de manera idéntica y consecuriva en las

primeras ffes letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan

exPresamente que las letras al principio de una palabra captan con mayor fuerze, lt
atención del consumidor medio, Quien rereyezse detiene a examinar minuciosamente el cierre

de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" consriruye una variación morfológica menor

que no logra dotar de una fisonomía gráficeindependiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay -la cual se rige bajo

los códigos del idioma español- arroja que el golpe devozinicial en ambas denominaciones recae

de forma idéndca en la sílaba "BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propense a confundirse en una pronunciación rápida o de mosrrador. ---------

Que, un factor de particular relevancit para la adecuada apreciación del conflicto
planteado redica en la notoriedad marcaria atribuida a le cadena "BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS" dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atención

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 y grado de

por una marca denro de su sector pertinente constituyen elementos

irle una distintividrd. reforztda, circunsrancia que debe ser ponderada al

el alcance de su protección frente a signos posteriores.-
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Que, en efecto, la especial fterza distintiva derivada del reconocimiento de Ia marca

anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusión directa entre los signos, sino que debe exrenderse a aquellos supuesros en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociación indebida con el origen empresarial, el
prestigio o la trayectoria comercialalctnzada por la marca nororia.-----

Qt., bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación
*BIGMARKET" con las marcas *BIGGIE / BIGGIE EXPRESS", pardcularmenre en

servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el

riesgo de confusión 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 utilización de un signo que comparte un elemento de

especial relevancia con aquella podría conrribuir a disminuir progresivamenre su capacidad para

idendficar 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 carácter
distintivo o del prestigio de las marcas anreriores, en la medida en que la utilización de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una

marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, repuración y confranzaque el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

nte, la notoriedad alegada constituye un elemento que refaerza, la.

anteriores, debiendo el análisis efécmarse no solamente desde la

de confusión, sino también atendiendo al riesgo de asociación,
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPf,.---------------------

Que, Ia Ley n' 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), probíbe expr€sarnente registrar

signos que constitayan ilna reproduccitín o irnitacidn de un signo notoríaftlent€ conocido

"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo", si su uso y
registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la

notoriedad o la dilución de su fuerzt distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes

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

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

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

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

novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el regisrro de una maÍc . ------

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del ardculo 2 delel.ey n' L.294/98 De Marcas.-

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

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

estipu n" 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por 1o que

men n.o 537 /26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

00
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28.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIqUETA, clase 28, Expediente no 2538278 solicitada por

JERUT EAS UNIPERSONAL.-

"__ü_0

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud
ETIQUETA, clase 28, Expedienre no

TINIP ERSO NAL. -.----.....-

de registro de la
2538278

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula. ---

Y

EAS

ntos Marcarios Litigiosos
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Asunción,
1 7 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS TINIPERSONAL sobre

oposición al registro de la marca BIGMARKET Y EIQUETA, clase 26,y;------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicirud de regisrro de la marca "BIGMARKET Y
ETIQUETIt'', solicitada para la clase 26, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no

confundibles.--------------

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

'Artículo I ro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
con 'echos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

r directa o indirectamente a confusión o asociación enrre los productos o servicios
figuren, siempre que tengen relación entre ellos.

la misma y
lesione sus
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrr en pare

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

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

Resolución n" 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicirud en trámire y el signo invocado en la oposición.---

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, al realizx el cotejo entre las marcas BIGMARKET Y ETIQUETA (solicitada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante Ia estructura figurativa de la segunda. Si bien el análisis compararivo puede atender a los

elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en mareria de propiedad industrial es el

examen de conjunto, tal como lo establecen principios inrernacionales y nacionales de protección

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

una posible coexistencia

vocablo'MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado" eninglés, por

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

s en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún

.i_L
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Que, el vocablo 'ExpRESs" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresión de uso

corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda más ágil, rápida o de

proximidad. Actúa como un elemento puramente descriptivo de las características y
modalidades comercieles

Que, el término solicitado 'BIG" está contenido de manera idéntica y consecutiva en las

primeras ffes leffas del signo oponente 'BIGGIE'. Las Direcrices de la DINAPI señalan

exPresamente que las letras d principio de una palabra captan con mayor faerza, la,

atención del consumidor medio, quien Íarevezse detiene a examinar minuciosamente el cierre

de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" consdtuye une variación morfológica menor

que no logra dotar de una fisonomía gráfrcaindependiente al signo solicirado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay -la cual se rige bajo

los códigos del idioma español- arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae

de forma idéndca en Ia sílaba 'BIG-'. La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mosrrador. -------

Que, un factor de particular relevancia pere la adecuada apreciación 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 atención

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

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

por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

e una distintividad reforzada., circunstancia que debe ser ponderada al

el alcance de su protección frente a signos posteriores.
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Que, en efecto, la especial fuerze disdndva derivada del reconocimiento de la marca

anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad

de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

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

prestigio o la tr¿yectoria comercialelctnzeda por la marca nororia.-----

Qo., bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación
*BIGMARKET" con las marcas 'BIGGIE / BIGGIE EXPRE§S", parricularmenre en

servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el

riesgo de confusión 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 utilización de un signo que comparte un elemento de

especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamenre 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 carácter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que Ia utilización de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una

merca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legírima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, repuración y confianza que el tirular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
marces anteriores, debiendo el análisis efectuarse no solamente desde la

ibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de asociación,
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechemiento indebido de su reputación,
siempre que tales extremos resulten acredigdos en el caso concreto y conforme a los parámetros

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

Que, Ia Ley n' 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), prohíbe ex?resarnente registrar
sígnos que constituyan ana reproduccirín o irnitacidn de un signo notonanTente conocido

"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo", si su uso y
registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la
notoriedad o Ia dilución de su faerzr distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes

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

titular de la marca nororia y sea probable que lesione sus inrereses

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

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

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

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

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

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

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

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

:y n' L.294/98 y no reúne los requisitos pera su regisrro, por lo que

I Dictamen n." 539/26, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

corresponder así en derecho.----
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OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
26.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 26, Expediente no 2538274 solicitada por
JERUT EAS LINIPERSONAL..

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud
ETIQUETA, clase 26, Expediente no

Y
UT EAS

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos

de registro de la
2538274

UNIPERSONAL..--.--.-

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.
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Asunción,
1 7 stP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. conra JERUT EAS TINIPERSONAL sobre

oposición al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 75,yi-----

Que, se

ETIQUET,{" r

otros, por lo

CONSIDERANDO:

promueve oposición conrra la solicitud de registro de la marca "BIGMARKET y
solicitada parela, clase 15, en base a Ia marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
que corresponde á esta Dirección determinar si las marcas son o no

confundibles.

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

ro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su ritular el derecho al uso
ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

hos. Asimismo concede el derecho a oponerse al regisrro y al uso de cualquier
ir directa o indirectamente a confusión o esociación enrre los productos o servicios
figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

de la misma J
I

quien lesione sus

que pueda i
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Iimitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

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

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

Resolución n" 259/2025, en lo que respecte al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señelar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenra en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

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

marca previstas en Ia Ley de Marcas.--

Que, al rcalizx 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 análisis comparativo puede atender a los

elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en mareria de propiedad industrial es el

examen de conjunto, tal como lo establecen principios inrernacionales y nacionales de protección

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

una posible coexistencia

vocablo 'MARKET" (en "BIGMARKET"): Significe. "rnercndl" en inglés, por

genérico y descriptivo que debe manrenerse libre para su uso por parte de

en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningúnIos compet

Página? de 6
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Que, el vocablo 'EXPRESS" (en "BIGGIE ExPREss"): Es una expresión de uso

corriente en el comercio minorista que alude a un formaro de denda más ágil, rápida o de

proximidad. Actúa como un elemento puramente descriptivo de las características y
modalidades comerciales.

Que, el término solicitado "BIG' está contenido de manera idéntica y consecutiva en las

primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Direcrrices de la DINAPI señalan

exPresamente que las letras al principio de una palabra capten con meyor faerzi- le
atención del consumidor medior Quien ruÍeyezse detiene a examinar minuciosamente el cierre

de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor

que no logra dotar de una fisonomía gráfrceindependiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay -la cual se rige bajo

los códigos del idioma español- arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae

de forma idéntica en la sílaba 'BIG-'. La sonoridad general de ambos vocablos es sumamente

similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mosrrador. -------

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciación del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a Ia cadena "BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS" denro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de arención

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 reconocimienro y grado de

por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

irle una distintividtd, rcforztda, circunsrancia que debe ser ponderada al

el alcance de su protección frente a signos posteriores.-

lj.r¡r\'Ny'ed
.\- ,..' -,2,:,.r
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Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca

anterior determina que su ámbito de protección no deba limirarse exclusivamente a la poslbilidad
de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuesros en los

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

prestigio o la trayectoria comerciiltlcenzeda por la marca nororia.-----

Qo., bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación
*BIGMARKET' con las marcas 'BIGGIE / BIGGIE EXPRESS', particularmenre en

servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el

riesgo de confusión 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 utilización de un signo que comparre un elemento de

especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamenre 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 crrácter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un
signo posterior que presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una

marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitante beneficiarse, sin causa

legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publicitaria, reputación y confr,anzeque el titular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

nsiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza. le.

anteriores, debiendo el análisis efecruarse no solamente desde la

de confusión, sino también atendiendo al riesgo de asociación,

Págine4de 6



# \GOBIERNOnT:r_ I DIRECCIOT.*NACIONAL

\J PARAGUAY i l',Iül'¿fl,l¿'il,

Resolución f,

llT:'* - "É9, j"& [,] o..,o*POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HA
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA IERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
oposlclÓN AL REGIsTRo DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE

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

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

Que, la Ley n" 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), probíbe expresam.ente registrar

signos que constituyan unA reprodacción o intitacitin de un signo notoriarnente conocido

"cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo", si su uso y
registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la

notoriedad o la dilución de su faerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes

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

titular de Ia marca nororia y sea probable que lesione sus inrereses

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

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

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

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

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

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

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

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

n" 1.294/98 y no reúne los requisiros para su regisrro, por lo que

Dictamen n.' 540/26, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

corresponder así en derecho.-----

Página 5 de 6



g \GOBIERNOnT.T I DIRECCIÓNNAcroN,{L

\J PARAGUAÍ i I',1,11?¿!,1,?ll'

ResoluciónD.a.M.L".'€fr 0 5 5
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA IERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSTCTÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 15, Expediente no 253825L solicitada por
JERUT EAS TINIPERSONAL.-

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicirud
ETIQUETA, clase L5, Expediente no

UNIPERSONAL.--.---..

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

de registro de la
253825t

SUAREZ
Directora

tos Marcarios Litigiosos

.GMARKET Y
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Asunción,
1 7 StP 2020

VISTO:

El expediente caretulado: BIGGIE S.A. conrra JERUT EAS LINIPERSONAL sobre

oposición al registro de la marca BIGMARKET Y EXQUETA, clase 27,y,---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca'BIGMARKET Y
ETIQUETA', solicitada para la clar;e 27, en base elz merce de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no

confundibles

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por \aley' aesta dependencia administrativa, al

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

exclusi a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. fuimismo concede el derecho a oponerse al regisrro y al uso de cualquier

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

ue figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

'quien lesione

que pueda i

sea le clase en
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limitaciones a Ia hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

precautelar oros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a consticuir una marca.

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

Resolución n" 25)/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundameng en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.---

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

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

Que, al realizer el cotejo entre las marces BIGMARKET Y ETIQUETA (solicirada) y
BIGGIE EXPRESS (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y
relevante la estructura figurativa de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los

elementos individuales de los signos, el criterio prevalenre en mareria de propiedad industrial es el

examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección
marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar

una posible coexisrencia

Que, el vocablo 'MARKET" (en "BIGMARKET"): significa "mercado"en ingrés, por
tanto, genérico y descriptivo que debe mantenerse libre pare su uso por parre de

en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningún
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Que, el vocablo 'EXPRESS" (en "BIGGIE ExpREss"): Es una expresión de uso

corriente en el comercio minorista que alude a un formaro de denda más ágil, rápida o de

proximidad. Actúa como un elemento puramente descriptivo de las características y
modalidades comerciales.

Que, el término solicitado 'BIG' está contenido de manera idéntica y consecuriva en las

primeras tres letras del signo oponente "BIGGIE". Las Directrices de la DINAPI señalan

exPresamente que las letras al principio de una palabra capten con meyor faerza, lt
atención del consumidor medio, quien raLre.vezse detiene a examinar minuciosamente el cierre

de las marcas. El agregado de la desinencia "-GIE" constituye una variación morfológica menor

que no logra dotar de una fisonomía gráfrcaindependiente al signo solicitado.

Que, la pronunciación por parte de los consumidores en el Paraguay -la cual se rige bajo

los códigos del idioma español- arroja que el golpe de voz inicial en ambas denominaciones recae

de forma idéntica en la sílaba 'BIG-". La sonoridad general de ambos vocablos es sumemenre

similar y propensa a confundirse en una pronunciación rápida o de mosrrador. -------,-

Que, un factor de particular relevanci e pera la adecuada apreciación 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 atención

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 reconocimienro y grado de

por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

ferirle una distintividad reforztda,, circunsrancia que debe ser ponderada al

inar el alcance de su protección frente a signos posteriores.-
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Que, en efecto, la especial fuerza disdntiva derivada del reconocimiento de la marca

anterior determina que su ámbito de protección no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusión directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

cuales el signo posterior pueda generar una asociación indebida con el origen empresarial, el
prestigio o la trayectoria comercialelcenztda por la marce notoria.-----

Qr., bajo esta perspectiva, la eventual coexistencia de la denominación
*BIGMARKET' con las marcas 'BIGGIE / BIGGIE EXpRESS', particularmenre en

servicios vinculados al mismo ámbito comercial, podría generar consecuencias que exceden el

riesgo de confusión radicionalmente considerado en el examen de regisrrabilidad. En parricular,
corresponde ponderar la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de la capacidad

distintiva de la marca anterior, en tanto la utilización de un signo que comparte un elemento de

especial relevancia con aquella podría contribuir a disminuir progresivamenre 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 carácter
distintivo o del prestigio de las marcas anteriores, en la medida en que la utilización de un
signo posterior que Presente elementos susceptibles de evocar en el público consumidor a una
marca de reconocido posicionamiento pueda permitir al solicitanre beneficiarse, sin causa

legítima, del esfuerzo empresarial, inversión publiciraria, reputación y confranzaque el tiular de

la marca anterior ha construido a lo largo del tiempo.

iguiente, la notoriedad alegada constituye un elemenro que refuerzr le
anteriores, debiendo el análisis eféctuarse no solamente desde la

ibilidad de confusión, sino también atendiendo al riesgo de asociación,

n de las

tiva de la

.:
.Ó
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputación,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los parámetros

establecidos por la normetivem*caria y las Direccrices de Examen de la DINAPI.---------------------

Que, la Ley n' 1294 de Marcas, en su artículo 2, inciso g), prohíbe ex?resamente registrar

signos que constituyan una reproduccirín o imitacitin de un signo notorianlente conocido

"cualesquiere que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo", si su uso y
registro fuesen susceptibles de causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento de la

notoriedad o la dilución de su faerza distintiva. Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC
(artículo 16.3) respalda este alcance ampliado, disponiendo que la protección se aplicará a bienes

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

titular de la marca notoria y sea probable que lesione sus inrereses

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

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

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

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

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

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

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

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

Ley n" 7.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que

r el Dictamen n.o 538/26, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

por corresponder así en derecho.-
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por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLI\RAR procedenre y hacer lugar a la acción deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la
marce BIGMARKET Y EXQUETA, clase 27, Expediente no 2535277 solicitada por
JERUT EAS LINIPERSONAL.-

LINIPERS ONAL.....---.

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

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud
ETIqUETA, clase 27, Expedienre no

de registro de

2538277

:i'hÉ Directora
SUÁREZ

tos Marcarios Lirigiosos

GMARKET Y
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Asunción,
1 B SrP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: JORGE A. BAUMANN conrra ENVASADORA DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca NATIVO
AGUA MINERAL Y ETIQUETA, clase 32,y;------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NAIIVO AGUA
MINERAL ETIQUETA, solicitada para la clase 32,en base al registro de marca YERBA MATE
MONTE NATIVO, en Ia clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las

marcas son o no confundibles.---------------

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

l5'.- El de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede a su tirular el derecho el uso
de la misma

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

quien lesione sus rechos. Asimismo concede el derecho e oponerse al registro y al uso de cualquier
que pueda r directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios

ue figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

,A

exc

r"a
(:1s
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuenrran para

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

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante l¿

Resolución n" 259/2025, en lo que respecte al análisis de la confundibilidad enrre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del inrerés del público consumidor,
corresponde e esta instancia adminisrativa reelizer el análisis de Ia solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra denro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, entre las marcas en pugna NArrvo AGUA MINERAL y ETIqUETA
(solicitada) y YERBA MATE MONTE NArIVO (oponente) se consrata una diferencia
sustancial en cuanto a su naturaleza, frnalidad y características. El signo solicitado NAUVO
AGUA MINERAL amPara bebidas sin alcohol, agua mineral y agua carbonatada en la Clase 32,

tratándose de productos líquidos desdnados al consumo direcro. Por su parte, la marca registrada

de la oponente distingue específicamente yerba mare en la Clase 30, producro de naturaleza

diferente, destinado a la preparación de infusiones. Si bien ambos producros se encuenrran

vinculados al consumo humano y pueden coincidir en determinados establecimientos

comerciales, dicha circunstancia no resula suficiente para establecer una relación de idenddad o

ue permita presumir un mismo origen empresarial.

tuar el examen comparativo de las marcas desde una perspecriva visual y

solicitada se encuentra conformada por lajunto, se advierte que la marce
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expresión NATIVO AGUA MINERAL, acompañada de su correspondienre elemento gráfico,

mientras que la marce de la oponente está constituida por la expresión YERBA MATE MONTE
NATIVO. En la marca solicitada, la expresión AGUA MINERAL guarda relación directa con la

naturaleza del producto que pretende distinguir, por lo que su incidencia distintiva debe ser

ponderada atendiendo a su carácter descriptivo respecto de Ia coberrura, conforme a las

directrices de marcas. De igual manera, en la marca oponenre, la expresión YERBA MATE
identifica directamente el producto protegido. En consecuencia, el cotejo debe efectuarse

considerando los elementos que, en su conjunto, otorgan individualided a cede composición.

Bajo dicha perspectiva, la marca solicitada presenre una esrrucrura en Ia que NATIVO se

encuentr¿ acompañado por AGUA MINERAL y un elemento gráfico, mienrras que la oponenre

incorpora la expresión MONTE NATIVO dentro de un conjunto precedido por YERBA

MAIE, configuraciones que generan impresiones visuales diferenciadas.--------------

Que, en el plano fonético, si bien ambas marcas coinciden en la pronunciación del

vocablo NAIM, la apreciación de las expresiones en su conjunto permite advertir diferencias

relevantes en su estructura y cadencia. La marca solicitada se articula como NAIIVO AGUA
MINERAL, mientras que la marca oponente se expresa como YERBA MATE MONTE
NATIVO. La distinta composición de las expresiones, así como la presencia de los vocablos

AGUA MINERAL en la primera y YERBA MAIE MONTE en la segunda, determina

secuencias sonoras claramente diferenciadas. En consecuencia, la coincidencia en el término

NAIIVO, considerado denro de cada conjunto, no resulta suficiente para producir una

impresión auditiva confundible entre ambas rnarcas.------

el aspecto conceptual o ideológico, corresponde señalar que el rérmino

significado general asociado a aquello que es originario, propio o aurócrono,

ido resulta evocativo y de carácter general. En la marca solicitada, dicho

Página3 de7



GOBIERNO»* I nrnr.cclóxNACroNAr

PARAG UAV i i,.IJJI?i'iiiIT,

Resolución 
"

POR LA CUAL §E DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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vocablo se encuentra acompañado por la expresión AGUA MINERAL, generando una

evocación vinculada con la naturaleza y las características del producto amparado. Por su parte, la

expresión YERBA MATE MONTE NATIVO presenta una construcción conceptual diferente,

vinculada principalmente con el producto yerba mare y complementada por los términos

MONTE NATM. De este modo, los conjuntos enfrentados transmiten evocaciones distintas,

sin que la coincidencia en el término NATIVO permita, por sí sola, establecer una identidad

conceptual o una asociación empresarial entre ambas mercas.------

Que, asimismo, corresponde tener presente que el cotejo marcario debe realizarse

considerando la impresión general que las marcas producen en el consumidor, quien las percibe

como unidades y no mediante una confrontación aislada de cada uno de sus componentes. Desde

esta PersPectiva, la coincidencia en NAfIVO adquiere una incidencia limitada al enconüarse

inserta en estructuras denominativas diferentes: por un lado, NAIIVO AGUA MINERAL,
acompañado de un elemenro gráfico; y por otro, YERBA MATE MONTE NAIIVO. La

configuración integral de ambas mercas permite al consumidor rerener impresiones diferenciadas,

sin que la utilización común del vocablo NAIM alcance entidad suficiente para generar una

falsa percepción de identidad o vinculación enrre sus respectivos titulares.--

Que, en tal sentido, la doctrina marcaria sostiene que la posibilidad de confusión debe

apreciarse atendiendo a la impresión de conjunto que las marcas producen en el consumidor

medio, sin otorgar cxácter decisivo a coincidencias parciales cuando los restantes elementos

permiten establecer una diferenciación suficiente. En el presente caso, si bien el vocablo

NATIVO

diferen

ele

tra presente en ambas composiciones, las estructuras denominativas son

solicitada se articula alrededor de NATIVO AGUA MINERAL v un

tres que la oponente se configura medianre YERBA MAIE MONTE
a la distinta naruraleza y finalidad de los producros amparados,

Página4de7

pues la



GOBIERNOorr
PARAGUAY

¡ nrnr.cclóx NAcroNAr
I I)11 PR()PIIil)Al)
I rNrilg.cru.c¿

ResoruciónD.A.M.L"."-_0_L1 0 5 5
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANÓMMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA NATWO AGUA MINERAL y ETTQUETA, CLASE 32._---______

circunstancias que, valoradas conjuntamente, permiten descartar un riesgo cierto de confusión o

asociación empresarial.

En consecuencia, las diferencias advertidas entre las marcas enfrentadas permiten
establecer una adecuada diferenciación entre ambas, atendiendo a la apreciación de sus

respectivas composiciones en su conjunto y a la natureleze de los productos que distinguen, sin

que la coincidencia en el vocablo NAIIVO resulte suficiente para generar confusión o asociación

empresarial en el público consumidor. Asimismo, las particularidades propias de cada

composición permiten que sean identificadas de manera independiente denro del mercado,

preservándose así la función distinriva que corresponde a cada marca.

Que, Jorge Otamendi señala que: "La confusión de marcas debe analizarse enfuncitín del

impacto general que la denominacirin produce en el consumidor medio. B uucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, 1a qae los elernentos clmunes a uarias

rnarcas no son, en principio, sufcientes para generar confusirin. El consarnidor tiene la capacidad de

discriminar entre signos qae, aan contpartiendo un elemento común, ?resentan sufcientes

diferencias grrif.cas, fonéticas o conceptuales'l En tal senrido, dicho criterio resulta aplicable al

presente caso, en el cual las marcas NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA y yERBA

MATE MONTE NAIIVO comparten el vocablo NAIIVO, pero presentan diferencias

suficientes en su estructure denominativa, composición gráfica y conrenido conceptual,

circunstencias que, apreciadas en su conjunto, permiten su adecuada individu a,lizaciónpor parre

del público consumidor.

mbién el Dr. Fernández Novoa, menciona: " (Jna de las reglas rnás

idas por el Tribunal suprernl es qile las marcas ban de ser analizadas con

to",y que... para la comparación de dos marcas en conflicro "ocupa unu$10n en
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lugar preferent€ el qae ProPilgna ilna uisitin de conjunto sincrética, dade la totalidad d.e los

elementos integrado de cada rnarcA confrontada, sin descontponer sa unidadfonética 1 gruifca.2 ----

La conclusión jurídica principal es que ambos signos NO son similares en grado de causar

confusión y pueden coexistir pacíficamente en el mercado paraguayo. Esto se debe a que la única
coincidencia entre ellos radica en un término genérico/débil en el ámbito de Ia salud y Ia

medicina, mientras que sus elementos distintivos denominativos, gráficos y el lema comercial

poseen notables diferencias.

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

distinguible de Ia marca de la oponente, por Io que esta dirección considera que la presenre

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

articulo n" 2 de laLey de Marcas n" 1294/98y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

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

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

de una metce.-------

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

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

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

ntemente, corresponde revocar el Dictamen n" 250/2G emiddo por la
no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

de Derecho de Marcas - Pag 199.

improcedente, con
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIO§OS

RESUELVE:

Artlculo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por
JORGE A. BAUMANN contra ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD
ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca NATIVO AGUA MINERAL y
ETIqUETA, clase 32, Expediente no 2502950 solicitada por ENVASADORA DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA

Artículo 2.- DISpONER la prosecución de uámites de la solicitud de resistro de la
^ 

a

marca NAIIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, clase " 2502950
solicitada por ENVASADORA DEL PARAGUAYSOC

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----

rectora

ntos M¿rcarios Litigiosos
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Asunción, 1 I stP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: PERIGOT COMERCIO DE ARIIGOS PARA ANIMAIS
EIRELI-EPP contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉxCoS C.E.I.S.A. sobre

oposición al registro de marca "PEzuGOTA" clase 05, y;-----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

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

' Artículo 15", de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusivo

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

hos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
directa o indirectamente a confusión o esociación enrre los productos o servicios

ren, siempre que teng¿n relación entre ellos.
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Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la

Resolución n" 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad enüe signos,

tratándose de marcas notoriamente conocidas, corresponde valorar la posibilidad de afectación de

los intereses de su titular aun cuando los producros o servicios pertenezcen a clases diferentes.

Asimismo, señalan que no resulta indispensable acreditar la existencia de un daño económico

efectivo, siendo suficiente demostrar la probabilidad de su ocurrencia o la existencia de un riesgo

razonable de perjuicio

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámire y el signo invocado en la oposición.---

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso

interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no enrre la marca PEzuGOTA,

solicitada en la Clase 05, y Ia marca PEzuGOT, invocada por la parre oponenre, de origen

extranjero, en la misma clase.------

en el presente caso, la marca PERIGOT, de origen exrranjero, cuenra con

rales en diversos países, circunstancias que, si bien no determinan por sí

la protección dentro del territorio nacional, constituyen elementos que

conjuntamente con las demás circunstancias del caso, particularmente

an'
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ante la elevada semejanza existente entre las denominaciones PER-IGOTA y PERIGOT.
Asimismo, corresponde atender especialmente a Ia idenddad de la clase en la que se encuentran

comprendidas ambas marcas, circunstancia que adquiere relevancia al momento de valorar el

riesgo de confusión o asociación

Que, al pretender registrar la denominación PERIGOTA para productos de la Clase 05,

se advierte un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor respecto de la marca

PEzuGOT, atendiendo a la elevada semejanza existente enrre ambas denominaciones y a la
identidad de la clase involucrada. En efecto, la marca solicitada reproduce íntegramenre la

denominación PERIGOT, diferenciándose únicamente por la incorporación de la vocal final A.
Esta mínima variación no resulta suficiente para alterar sustancialmente la impresión gráfrca y
fonética producida por las denominaciones enfrentadas, las cuales conservan una estructura

prácticamente coinciden te.- -- -- -- - -- - - -

Que, por otra parte, la coincidencia casi íntegra de la estructura denominativa adquiere

particular relevancia en el presente caso, toda vez que la denominación PERIGOTA contiene la

totalidad de los elementos que conforman la marca PEzuGOT, incorporando únicamenre una

letra adicional al final de la expresión. Desde el punto de vista fonérico, dicha incorporación
tamPoco genera una diferenciación suficiente, pues ambas denominaciones mantienen una

sonoridad sustancialmente semejante, susceptible de producir una percepción confundible en el

consumidor

te, la adopción de la denominación PERIGOTA para distinguir productos

isma Clase 05 resulta susceptible de generar una asociación indebida

GOI en tanto la reproducción prácricamenre íntegra de esta última,

4,,
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acompañada únicamente de una variación mínima, podría llevar al público consumidor a

considerar que ambas marcas corresponden a un mismo origen empresarial o que existe entre

ellas algún vínculo, autorización o relación comercial. En consecuencia, la elevada semejanza

denominativa, unida a Ia identidad de la clase involucrada, permire advertir la existencia de un
riesgo cierto de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas

Que, el Convenio de París posee fuerza legal en nuestro país, el cual en su Art. 6 bis

establece qu.e " (...) 1) Los países de la Llnión se cornpronxeten, bien de of.cio, si la legislacitín del país

lo perrnite, bieru a instancia del interesado, a rebusar o inaalidar el registro y a probibir el aso de

ilna marca de fibrica o de comercio que constitulta la reproduccitín, imitacirín o traduccirin,

susceptibles de crear confusión, de una marca que la autondad con'tpetente del país det registro o del

aso estimare ser alli nltoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda

benefciarse del presente Conuenio 1t utílizada para productos idénticos o similares (...)'. ----------------

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas nororias, el Dr. Carmelo

Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice:"Las llamadas rnarcas noturias.../...

territorialidad,t ) czn respecto a prodactls o seruicios no protegidos por sa registro 7 con los cuales no

haya relacirin (excepcitín al principio de apecialidad).' ----------

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

relación a las marcas notorias: "Caando la marca base del recbazo es ilna rnarca intensarnente

utilizada, de gran, del carácter de noton'a, el cnterio aue se abhta en el coteio es

ídad de euitar el aprouechamiento del prestígio ajeno, bacer ualer

, "DE .CAS" - Carmelo Módica. Arandura üdir.,2007 - Peg. 193.
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la lealtad, baena fe comercial y prlteger los intereses del público consumidor"' y .. este senrido la

casualidad milagrosa no puede existir.-------

En conclusión, vemos que el solicitante no incorpora a su marce tan siquiera un
elemento novedoso y distintivo que permita la diferenciación de otros comerciantes y/o

prestadores de productos y servicios relacionedos al rubro.---

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

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

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

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

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

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i"
del artículo 2 delal.ey n' L.294/98 De Marcas.-

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

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

registrarse c0rn0 rnarcls los signos qae cznstitillan ilnA reproduccitin irnitación, traduccitin,

transliteración o transcripcidn total o parcial de signos distintiao idénticos o similar, notlriarnente

conocido en el sector pertinente del públtco, qr¿e petrenece a un tercerl, cualesquiera que sean los

productos o seruicios a los que se aplique el signo, cuando su aso y regisffofuesen susceptibles de caasar

confusidn o un ín con ese tercero, o signtfque un aprouecbamtento de la notoriedad

'ge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perror,2017

.00 f

Y,I: Li

.., ^§p, '.:.:.; ' ,-(¡
l¡. \ct ^q'

\3r¡,¡ostiirs9
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del signo o la dilucidn de su fuena distintiua, cualquiera sea la rnanerA o medio por el cual se

bubtese becbo conocido el signo".--

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.' 608/26, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la
PEzuGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS
LABORATOzuOS DE PRODUCTOS ÉICOS C.E.I.S.A. SOb

acción deducida por
EIRELI-EPP contra

ición al registro

icitada por

T?t''clase

DUCTOS

SUÁREZ

Directora

untos Marcarios Litigiosos

de marca "PEzuGOT?f' clase 05, Expedienre no

LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.r

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de

05, Expedienre no 2485098 solicitada por
Érrcos c.E.r.s.A.--

Artlculo 3.- NOTIFfQUESEpoT
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ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

Asunción, 
1BStp2026

VISTO:

El expediente caratulado: OCEAN QUALITY S.R.L. conrra ACQUALITY E.A.S.

UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca ACQUALITY SEGURIDAD EN
CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 42,y.---

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra le solicitud de registro de la marca ACQUALITY
SEGUzuDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 42, en

base a Ia marca registrada OCEAN QUALITY CULTIVANDO CONFIANZA (SLOGAN) y
ETIQUETA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son

o no confundibles.-

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

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una 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.

,A ro de una merca hecho de acuerdo con esta le¡ concede e su titular el derecho el uso
excl a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
c Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

r directa o indirectamenre a confusión o asociación enffe los productos o servicios
figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

de la misma

uien lesione sus

que pueda i

Págínel de7



GOBIERNO»rr
PARAGUAY

¡ nrnr.ccróx NACToNAT
I D_[i pROpilir)Ar)
I mrrmcrr"¡.q,r

Resolución D.A.M.L ".'-0-0-1 0 5 7
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUATITY S.R.L. CONTRA ACQUALTTY
E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (§LOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

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

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

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

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

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

Resolución n" 259/2025, en 1o que respecta al análisis de la confundibilidad enrre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en ffámite y el signo invocado en la oposición.----

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

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

merca previstas en la Ley de Marcas.-

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado

ACqUALITY SEGUzuDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada en

clase 42, y por offo, la marca oponente OCEAN QUALITY CUTTIVANDO CONFIANZA
(SLOGAN) Y ETiQUETA, concedida en clase 35.----

naturaleza de los servicios protegidos por cada Ínarca, corresponde

de registro ACqUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA

pretende proteger servicios de la clase 42, específrcamente: "seraicíos

al observar\a

señalar/ que la solicirud

(s/opsN)Y ErrQUEr
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
eccróN DEDUCTDA poR ocEAN euAr,rry s.R.L. coNTRA ACeuALrTy
E.A.s. uNrpERsoNAL soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (§LOGAN) Y ETIQUETA, CLA§E 42.-.

cienttfcos y tecnokígicos, así conto seraicios de inuestigacirin, seruicios de análisis industrial, contol de

calidad, análisis del agua, análisis químico, consultoría tecnokígica, inoestigacirin 7 desaruollo de

nueuos productos para terceros, inuestigacitin química, senticios de laboratorío de biofabricacitín,

seruicios de laboratorios científ.cos, seroicios de química", mientras que la marca oponente OCEAN

QUALITY CULIIVANDO CONFIANZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, concedida en clase 35,

protege servicios de "importacidn, exportacitín, representacitin, comercializacirin, uenta !
abastecimiento a tercerls de productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografia, así

como para la agicultura, la borticultura y la siluicultura, resinAs arttfciales en bruto, materías

plásticas en bruto, abonos para el suelo, cornposiciones extintoras, preparaciones para ternplar 1,

soldar metale8 productos qaímicos para cznseruar alimentos, rnaterias curtientes, adbesiuos

(pegamentos) para la industria I productos farrnacéuticos y ueterinarios, productos higiénicos y
sanitanzs ParA uso médico". Con esta comparación se advierte que los servicios comprendidos en

ambas coberturas poseen distinta natureleza, finalidad y ámbito de prestación, puesro que los

servicios de la clase 42 se encuentran orientados a actividades científicas, tecnológicas, de

investigación, análisis químico y control de calidad, mienrras que los servicios de la clase 35

corresponden a actividades de importación, exportación, representación, comercialización, venta

y abastecimiento a terceros de diversos productos. En consecuencia, no se advierte entre ellos una

relación de complemenariedad o asociación comercial de tal entidad que pueda inducir al

público a considerar que provienen de un mismo origen empresarial.

Que, en conse\uencia, la diferencia existente entre la neturaleze.y finalidad de los servicios

por cada m constituye un elemento relevanre al momento de valorar la posibilidad

se advierte una conexión competitiva directa entre los serviciosfusión, pues
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ResoluciónD.a.M.L".' 0 0 f 0 5 7
POR LA CUAL SE DECLARA TMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY
E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42..-

concretamente amparedos en las clases 42 y 35, atendiendo a sus caracrerísticas, finalidad y

ámbito de prestación.--------------

Que, además, resulta pertinente efectuar el análisis visual y denominativo de las marcas

objeco del presente procedimiento. Al respecto, las denominaciones ACQUALITY y OCEAN

QUALITY presentan diferencias en cuanto a su composición, extensión y esrrucrura, si bien

comParten parcialmente la expresión QUALITY. En efecto, la marca solicirada se encuenrra

conformada por la expresión ACQUALITY, acompañada del slogan SEGURIDAD EN CADA
GOTA y una etiqueta de configuración propia, mientras que la marca oponenre se encuenrra

constituida por OCEAN QUALITY, acompañada del slogan CULTIVANDO CONFIANZAy
una etiqueta de configuración diferente. Estas diferencias, apreciadas en conjunto con la distinta

naturaleza de los servicios protegidos, permiten establecer una impresión general diferenciada

enre ambas marcas y disminuyen la posibilidad de que el público consumidor pueda asociarlas

con un mismo origen empresarial.

ffiAc t[ty tlt§eN
6
qufi

CADA GOTA tIi

(marca oponente)
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ResoluciónD.A.M.Ln." 0 Ü Í 0 §
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY
E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

En ese senddo, conforme al artículo 7" de Ie Ley de Marcas, se encuentra vigente en

nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cualestablece que cada solicitud de marca
debe especificar la clese del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende
obtener protección, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este

sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que
distingue cada clase, lo cual evita una protección automárica en clases distintas a la
registrada.-

Por tanto, al encontrarse las marcas comprendidas en distintas clases del nomenclador
internacional de Niza, y al no verificarse una relación de conexidad suficiente entre los servicios

específicamente protegidos en las clases 42 y 35, sumado a las diferencias existentes en sus

respectivas denominaciones y etiquetas, no se configur¿ uno de los elementos necesarios para
determinar Ia existencia de riesgo de confusión o asociación empresarial. En consecuencia,

resulta jurídicamente viable la coexistencia de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusión
ni de asociación directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referenci e.------------

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

díferencias entr€ lzs Productos por un lado y seraicios, por otro qae arnparan d.os marcas en conf,icto,

no se requiere entrar a analizar los elementos ortognífcos o lasf.guratiuas de las mismas, ya que los

cortsumidores ruo se confundirán si arnbas marcas llegan a coexistir en el mercado'¿

mercas. Editorial LaLey.2019. Asunción. págs. 104105.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTT Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN qUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY
E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
ACqUALTTY SEGURTDAD EN CADA GOTA (STOGAN) y ETIQUETA, CLASE 42.--

Que, conforme a la docrina marcaria, para determinar Ia coexistencia pacífica de dos

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

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

confusión directa o indirecta. Además. el público objedvo de cada marca es claramente distinto.

lo oue elimina cualquier posibilided de conficto en el mercado.--------------

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

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

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

artículo 2" dele Ley de marcas ns L.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad

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

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

de una marca.

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n" 5L3/26emitido por la

Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en
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Resolución D.A.M.L n. ü57
POR LA CUAL SE DECLARA TMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCIÓN DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY
E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR improcedence y no hacer lugar a la acción deducida por
OCEAN QUALITY S.R.L. contre ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL sobre
oposición al registro de la marca ACQUALITY SEGUzuDAD EN CADA GOTA
(SLOGAN) Y ETIQUETA clase 42, Expediente no 2564087 solicitada por
ACQUALTTY E.A. S. UNTPERSONAL.--------

Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de trámires de la soli
marca ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA
clase 42, Expediente n" 2564087 solicitada por ACQU

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ------

tos Marcarios Litigiosos

de la

ETA

AL.-
AN) Y ETI
LINIPERSO
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Resotución D.A.M.L "."_o*0_l Ü 5 6
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSÉ LUIS CANILLAS Á¡VCUTO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO y ETIQUETA, CLASE 20.------

Asunción, i[iStP202E
VISTO:

El expediente caratulado: JOSÉ LUIS CANILLAS ANGULO conrre ALMA
INDUSTRIAL S.A., sobre oposición al registro de marca "ALMA MoBILIAzuo y
ETIqUETA" clase 20, y7------------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición conrra la solicitud de

MOBILIAzuO Y ETIQUEfH', solicitada para la clase 20,

"ALLMA Y ETIQUETI{' clase 35, por Io que corresponde a

registro de la marca 'ALMA
en base a la marca concedida

esta Dirección determinar si las

marcas son o no confundibles

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

_¿a El registro de una marca hecho de acuerdo con esta le¡ concede a su titul¿r el derecho al uso

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

en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

I

e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSÉ LUIS CANILLAS ANCUTO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO y ETIQUETA, CLASE 20.------

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

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

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

Resolución n" 25)/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al realizer el cotejo entre las marcas 'ALMA MOBILIAzuO Y ETIQUETA"
(solicitada) y "ALLMA Y ETIQUETA" (oponente), se constata una significativa semejanza visual

y ortográfica en sus elementos denominativos principales, roda vez que ambas presentan une

configuración particularmente próxima en torno a las expresiones 'ALMA' y'ALLMT{'. En

efecto, ambas denominaciones comparten le secuencia de letras "AIi' y'MA', diferenciándose

únicamente por la duplicación de la letra "L" en la marca oponente, mientras que la merca

solicitada incorpora adicionalmente la expresión "MOBILIAzuO". Tal diferencia, atendiendo a

Ia estructura general de los signos y a\ carácter evocarivo de dicha expresión respecro de los

productos comprendidos en la Clase 20, no resulta suficiente para desvirtuar Ia semejanza

los elementos denominativos principales.---------exlsten

plano fonético, las denominaciones 'ALM.{' y'ALLM,{' presentan une

icamente coincidente, toda vez que la duplicación de la consonante "L" en la
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POR LA CUAL SE DECLARA PRoCEDENTE Y sE HACE LUGAR A LA ecclÓN
DEDUCTDA poR ALFoNSo JosÉ Lurs cANTLLAS ANcuro coNTRA ALMA
TNDUSTRTAL s.A. soBRE oposrcróN AL REGrsrRo DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO Y ETIqUETA, CLASE 20.------

marca oponente no introduce una diferencia sonora sustancial en su arriculación. Si bien la
marca solicitada incorpora la expresión "MOBILIAzuO", dicho término posee un contenido

conceptual directamente relacionado con el rubro de los muebles y productos comprendidos en

la Clase 20, por lo que su fuerza diferenciadora resulta limirada frente al elemento 'ALM.{', que

constituye el componente denominativo inicial y de mayor relevancia en Ia percepción del signo.

En consecuencia, consideradas en su conjunto, las denominaciones presentan una proximidad

fonétic¿ susceptible de inducir a confusión o asociación en el público consumidor

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un notorio aire de familia

derivado de la marcada semejanza existente entre los elementos denominativos ALMA y
ALLMA, los cuales present¿n una estructura ortográfica y fonética prácticamente coincidente.

Esta proximidad adquiere particular relevancia en la apreciación de conjunto de las marcas, roda

vez que dichos elementos constituyen el núcleo denominativo de los signos confrontados, siendo

los componentes mediance los cuales el público consumidor los identifica y diferencia en el tráfico

comercial. En consecuencia, la incorporación de la expresión MOBILIAzuO en la marca

solicitada no resulta suficiente, por sí sola, para neutralizar la semejanza existenre entre los

elementos denominativos principales. ---------

Que, asimismo, Ia incorporación de etiquetas o diseños figurativos en las marcas

confronadas no resulta suficiente para neutralizt la semejanza advertida entre sus elementos

denominativgt+{l-\ipales, toda vez que tales componentes no logran desvirtuar la proximidad

existent?,lntre AIM\y ALLMA. En este sentido, la apreciación de las marcas en su conjunto

Inte sus elementos denominativos, por constituir estos el medio verbal

consumidor las identifica y solicita en el tráfico comercial.--
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Resolución,

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSÉ LUIS CANILLAS ANCUTO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICTÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBTLIARIO Y ETTQUETA, CLASE 20.------

Que, en cuanto a los productos y servicios amparados por las marcas en pugna, se

advierte que la marca solicitada comprende productos de la Clase 20, correspondienres a rodos

los productos comprendidos en dicha clase; mientras que la marca oponenre ALLMA
comprende servicios de la Clase 35, entre ellos servicios de venta minorista de muebles y artlculos

de decoración y servicios de venta minorista en línea de muebles y artículos de decoración, así

como otros servicios relacionados con la comercialización de productos destinados al hogar. Si

bien las coberturas se encuentran comprendidas formalmente en clases diferentes, existe una

relación objetiva y directa entre los muebles y artículos de decoración comprendidos en la Clase

20 y los servicios de la Clase 35, atendiendo a su neütreleza., finalidad, desdno y canales de

comercialización, pudiendo concurrir en los mismos establecimienros comerciales y dirigirse al

mismo público consumidor

Que, en particular, los muebles y artículos de decoreción comprendidos en Ia Clase 20

presentan una relación directa con los servicios comprendidos en la Clase 35, toda vez que

constituyen bienes suscepdbles de ser ofrecidos y comercializados a través de estos. En tal sentido,

la coincidencia en la naturaleza de los bienes y en los ámbitos de comercializaciónderermina una

conexión comercial inmediata entre ambas coberturas, circunstancia gue, apreciada

conjuntamente con la semejanza existente entre las denominaciones confrontadas, incrementa la

posibilidad de que el consumidor atribuya a un mismo origen empresarial los productos y

servicios identificados con las marcas en pugna.--

directrices de marcas establecen que el análisis de confundibilidad debe

a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de

mejanzas y diferencias, así como la naturaleza y relación existenre entre los

que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida

O" y "ALLM,{', unida a la relación exisrenre enrre los productos de

nera integral
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSÉ LUIS CANILLAS ANCUTO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO y ETIQUETA, CLASE 20.------

la Clase 20 y los servicios de comercialización de muebles y artículos de decoración de la Clase 35,

determina que las diferencias de clasificación no resulten suficientes para excluir la posibilidad de

confusión o asociación empresarial.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corresponde revocar el Dictamen n.' 176/24, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASI,JNTOS MARCARIOS LITIGIOSO§

RESUELVE:

,(rtículo l.- \ DEC.LARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida porJoSÉ
LUIS CANILI.AS ANGULO conrra ALMA INDUSTRIAL S.A., sobre oposición al

istro de malrca ALMA MoBILIAzuo Y ETIQUETA clase 20, Expediente no

715 yü€itflda por AIMA INDUSTzuAL S.A.-----
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ECCIÓN
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSÉ LUIS CANILLIIS ANCUTO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICTÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO y ETIqUETA, CLASE 20.-_-_-- ---;_<--_---

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
MOBILIAzuO Y ETIQUETA clase 20, Expediente no

INDUSTRIAL S.A.--..--..

Artlculo 3.- NOTIFIqUESE por cédula.

ALVAREN

ntos Marcarios Litigiosos

ALMA
ALMA5 solicitada
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Resolución D.A.M.L n. " 001ü5
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BTA ADITWO§ TTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS y ETIQUETA, CLASE 3L.-----_-__-

Asunción, 1BStp2020
VISTO:

El expediente cararulado: BTA ADITIVOS LrDA contra BLUE TREE
AGzuBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BfL BLUE
TREE AGzuBUSINESS Y ETIQUETIt'' clase 31, yr---*--

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE
TREE AGzuBUSINESS YETIqUETI{', solicitadeperala clase 31, en base a la marca concedida

"BTA Y ETIQUETI{' clase 31, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas

son o no confundibles.

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

excl a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las ecciones y medidas que correspondan
rechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directa o indirecamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
figuren, siempre que rengan rel¿ción enrre ellos.

g

de l¿ misma

lesione sus'

e pueda ind
a la clase en q
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Resolución D.A.M.L n. " 05
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BTA ADITTVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGI§TRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS y ETIQUETA, CLASE 3r.-____---__

legislación marcaria, ciertas resrricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar Ia viabilidad del registro marcario se encuenrr 

^n 
p^rt

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

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

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

Que, al reelizar el cocejo entre las marces BTA BLUE TREE AGzuBUSINESS y BTA, se

constata una significativa semejanza visual y ortográfica, roda vez que ambas denominaciones
coinciden en la totalidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio y en la

misma posición denuo de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada

incorpora las expresiones BLUE TREE AGzuBUSINESS, mienrras que la marca oponenre se

encuentre conformada exclusivamente por la denominación BTA. Estas diferencias no resultan

suficientes para desvirtuar la semejanza visual exisrente enrre el elemento denominativo principal
de ambas marcas, atendiendo a que BTA constituye el componente inicial y de mayor fuerze

perceptiva dentro de la marca solicitada.--

fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y
incidencia sonora respecro del rérmino BTA, que consriruye el elemenro

I 9ue, por su ubicación inicial, adquiere particular relevancia en la

J Ü 1

Que, en el

tan una
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BTA ADITTVOS rIDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSTNESS y ETTQUETA, CLASE 3L.-----___--

percepción del consumidor. Si bien la incorporación de las expresiones BLUE TREE
AGzuBUSINESS introduce una variación sonora en la extensión de la marce solicitada, la misma

no resulta suficiente para generar una diferenciación auditiva significativa respecro de la marca

oponente, considerando que BTA constituye el elemento denominativo principal de aquella. En

consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las denominaciones presentan una

proximidad fonética susceptible de inducir a confusión o asociación en el público
consumidor

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiquetas y los elementos

gráficos de ambas marcas presentan diferencias entre sí, corresponde destacar que ambas

comParten el mismo núcleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixras, la

denominación constituye el elemento preponderante por ser el canal direcro con el cual el

consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identifica y la solicita verbalmente en el

comercio ordinario; por ende, las diferencias gráficas, cromáticas y de diseño de las etiquetas, así

como Ia incorporación de las expresiones BLUE TREE AGzuBUSINESS en la marca solicitada,

resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusión o asociación marcaria entre BTA
BLUE TREE AGzuBUSINESS y BTA.------

solicitada) (marca oponente)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BTA ADTTTVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS y ETIQUETA, CLASE 3r.----__-_--

Que, de igual manera, corresponde señalar que la protección de las marcas riene

precisamente como finahdad evitar los riesgos de confusión y asociación indebida,

salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anrerior, sino rambién el interés

general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen empresarial de los

productos con certeze. En consecuencia, las semejanzas advertidas enrre BTA BLUE TREE
AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamenre con la naruraleza de los

productos comprendidos en sus respectivas coberturas.-

Que, en cuanto a los productos amparados por las marcas en pugna, corresponde

considerar que la marce solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende producros

de la Clase 31, específicemente: "grAnls de siertbra, semillas de siembra, semíllas (botánica)",

mientras que Ia marce oponente BTA cuenta con protección para: "todos los productos

cornprendidos en la Clase il". En consecuencia, los productos comprendidos en la solicitud se

encuentran íntegramente comprendidos dentro del ámbito de protección de la marce oponenre,

configurándose una coincidencia sustancial respecto de los productos distinguidos.--------

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestación, en

cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominación BTA,
particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases

07, 08 y 09, corresponde señalar que tales antecedentes no resultan determinantes pare descarrar

el riesgo de confusión advertido en el presente ceso. En efecto, la evenrual coexisrencia de otras

denomi eue incorporan el elemenro BTA no implica que dicho elemenro deba ser

co te ni que cualquier merca que lo contenga pueda coexistir necesariamente

nte, puesto que el análisis debe efectuarse respecto de las marcas
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POR tA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE TUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BTA ADITTVOS IIDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ENÓNTUE SOBRE OPO§ICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINES§ y ETIqUETA, CLASE 3r.----------

específicamente enfrentadas y de la impresión de conjunto que generan, atendiendo además a los

productos comprendidos en sus respectivas coberturas. En el caso concrero, la coincidencia en el

elemento denominativo BTA, sumada a la semejanza visual y fonética existente entre las marcas y

a la identidad de la Clase 31, determina un grado de similiud susceptible de generar riesgo de

confusión o asociación en el público consumidor.-------------

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

Resolución n" 259/2025, la cual esrablece que el análisis de confundibilidad debe efectuarse

atendiendo a Ia impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de manera

integral sus semejanzas y diferencias, así como la neturaleze y relación existente entre los

productos o servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida

entre BTA BLUE TREE AGzuBUSINESS y BTA, unida a la identidad de la Clase 3l y a la

coincidencia sustancial existente entre los productos comprendidos, determina que las diferencias

señaladas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusión o asociación

empresarial.

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

considerando que los productos comprendidos en la solicitud se encuentran dentro del ámbito

de protección de la marce oponente, el público consumidor puede verse inducido a error respecro

de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los producos idendficados con BTA

BLUE TREE AGzuBUSINESS y BTA provienen de un mismo titular o de empresas

economl adas. En consecuencia, las semejanzas advertidas, valoradas

tamente con coincidencia existente entre los productos comprendidos, resultan

P^fe que la coexistencia de ambas marcas no resulta admisible.--
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Que, resulta evidente la similitud, por tanto esta Dirección considere que la marca

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

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

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

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

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

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.' 484/26, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BTA
ADITIVOS IIDA contTa BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA

ión al registro de marca "BTA. BLUE TREE AGzuBUSINESS y
lase 31, Expedienre no 2479899 solicitada por BLUE TREE

SOCIEDAD ANÓNIMA
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DEDUCIDA POR BTA ADITTVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LII. MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS y ETTQUETA, CLASE 3r.----------

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la BLUE TREE
AGzuBUSINESS Y ETIQUET.{'clase 31, Expediente r! por BLUE
TREE AGzuBUSINESS SOCIEDAD ANÓ

Artlculo 3.- NOTIFfQUE§E porcédula. --

Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BTA ADITTVOS rIDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINES§
SOCIEDAD ANÓNWTN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS y ETIqUETA, CLASE 44.----------

Asunción, 1 I stP 2020

VISTO:

EI expediente caratulado: BTA ADITTVOS LTDA conrra BLUE TREE

AGzuBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BfA BLUE
TREE AGzuBUSINESS Y EXqUETTt'' clase 4,y;---------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BfL BLUE
TREE AGzuBUSINESS Y ETIqUETTf', solicitadepxale clase 44, enbase a la marca concedida

"BTA Y ETIQUETI{' clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas

son o no confundibles.--------------

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

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

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

velando siempre por el inrerés general.

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

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

'Artícu de una marca hecho de acuerdo con esra le¡ concede asu titularel derecho al uso

excl

con

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

rechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ir directa o indirectamente a confusión o asoci¿ción entre los productos o servicios

figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

de la mismi
quien lesione sus

sea la clase en
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BLUE TREE AGRIBUSINESS y ETIQUETA, CLASE 44.----------

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

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

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

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.---

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

corresponde a esta instancia administrativa realiza;r el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el regisrro de una

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se

constata una significativa semejanza visual y ortográfica, toda vez que ambas denominaciones

coinciden en la totalided de las leras que conforman el término BTA, ubicado al inicio y en la

misma posición dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicirada

incorpora las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS, mienrras que la marca oponente se

encuentre conformada exclusivamente por la denominación BTA. Estas diferencias no resultan

suficientes para desvirtuar la semejanza visual existente entre el elemento denominativo principal

de ambas marcas, atendiendo a que BTA constituye el componenre inicial y de mayor fierza
perceptiva dentro de la marca solicirada.--

ql plano fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGzuBUSINESS y

coincidencia sonora respecro del término BTA, que constituye el elemento

y que, por su ubicación inicial, adquiere particular relevancia en la
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BLUE TREE AGRIBUSINESS y ETIQUETA, CLASE 44.----------

percepción del consumidor. Si bien la incorporación de las expresiones BLUE TREE

AGRIBUSINESS introduce una variación sonora en la extensión de la marca solicitada, la misma

no resulta suficiente para generer una diferenciación auditiva significativa respecro de la marca

oPonente, considerando que BTA constituye el elemento denominativo principal de aquella. En

consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las denominaciones presenten una

proximidad fonética susceptible de inducir a confusión o asociación en el público

consumidor

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiquetas y los elementos

gráficos de ambas marcas presenten diferencias entre sí, corresponde destacar que ambas

comParten el mismo núcleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la

denominación constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el

consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identific¿ y la solicita verbalmente en el

comercio ordinario; por ende, las diferencias gráficas, cromáticas y de diseño de las etiquetas, así

como la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en Ia marca solicitada,

resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusión o asociación marcaria entre BTA

BLUE TREE AGzuBUSINESS y BTA.-----

ry
Agribusiness

solicitada) (marca oponente)
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Que, de igual manera, corresponde señalar que la protección de las marcas riene

precisamente como finalidad evitar los riesgos de confusión y asociación indebida,

salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anrerior, sino también el interés

general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen empresarial de los

productos o servicios con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas entre BTA BLUE

TREE AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza,

finalidad y relación existente entre los productos y servicios comprendidos en sus respecrivas

coberruras.-

Que, en cuanto a los servicios y productos amparados por las marcas en pugna,

corresponde considerar que la merca solicitada BTA BLUE TREE AGzuBUSINESS comprende

servicios de la Clase 44, específicamente: "¡eruicíos de control de plagas para la agricultura, la
acuicultara, la borticultura y la siluicultura; exterminacidn de animales dañinos para la
agricultura, la acuicultura, la borticultura y la siloicultura; puluerizacidn aérea o terrestre de

fertilizantes I otrzs productos químicos para usl agncola", mienrras que la marce oponente BTA
cuenta con Protección para "todos los productos comprendidos en la Clase 01". En tal sentido, si

bien los servicios y productos se encuentran comprendidos en clases diferentes, se advierte una

relación estrecha entre los mismos, atendiendo a su naruraleza, finalidad y complementariedad,

toda vez que los productos químicos e insumos de uso agrícola comprendidos en la Clase 01

pueden ser udlizados precisamente en [a prestación de los servicios de control de plagas y
pulverización de fertilizantes y otros productos químicos para uso agrícola comprendidos en la

Clase 44. Asimismo, ambos se encuentran dirigidos al sector agrícola y pueden coincidir en sus

desti bito de utilización, configurándose una vinculación relevanre que debe ser

la semejanza existente entre las marcas.------
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Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestación, en

cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominación BTA,

Particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases

0Z 08 y 09, corresponde señalar que tales antecedentes no resukan determinanres para descarrar

el riesgo de confusión advertido en el presente caso. En efecto, Ia eventual coexistencia de oras
denominaciones que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemenro deba ser

considerado irrelevante ni que cualquier marca que lo contenga pueda coexistir necesariamente

con la marca oPonente, puesto que el análisis debe efectuarse respecto de las marcas

específicamente enfrentadas y de la impresión de conjunto que generan, arendiendo además a la

naturaleza, finalidad y relación existente entre los productos y servicios comprendidos en sus

respectivas coberturas. En el caso concreto, la coincidencia en el elemento denominativo BTA,
sumada a la semejanza visual y fonética existente entre las marcas y a la relación y
complementariedad existente entre los servicios de la Clase 44ylos productos de la Clase 01,

determina un grado de similitud susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el

público consumidor

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

Resolución n" 259/2025, la cual establece que el análisis de confundibilidad debe efectuarse

atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de manera

integral sus semejanzas y diferencias, así como la ntturaleze y relación exisrenre entre los

prod que distinguen. En el presente caso, Ia proximidad denominativa advertida

E AGRIBUSINESS y BTA, unida a la relación y complementariedad

ios de la Clase 44 y los productos de la Clase 01, determina que las

Resolución D.A.M.L n. "
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diferencias señaladas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusión o asociación

empresarial.

Que, en rezón de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y
considerando la relación y complemencariedad existente enrre los servicios y productos

comprendidos en sus respectivas coberturas, el público consumidor puede verse inducido a error
resPecto de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los servicios identificados con

BTA BLUE TREE AGzuBUSINESS y los productos identificados con BTA provienen de un
mismo tidar o de empresas económicamente vinculadas. En consecuencia, las semejanzas

advertidas, valoradas conjuntamente con la relación existente entre los servicios y productos

comprendidos, resultan suficientes para considerar que la coexistencia de ambas marcas no resulta

admisible.--

Que, resulte evidente la similitud, por tanto esta Dirección considera que la marca

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

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

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

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

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

do y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

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

' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n." 487/26, de laJefaura de Ia Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE A§UNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artlculo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BTA
ADITIVOS LTDA conITa BLUE TREE AGzuBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA
sobre oposición al registro de marca "BfL BLUE TREE AGzuBUSINESS y
ETIQUETA' clase 44, Expediente no 2479895 solicitada por BLUE TREE
AGzuBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m E TREE
AGzuBUSINESS Y ETIqUETTt''clase 44, Expedienre r BLUE
TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNI

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -

Directora

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asunción,
1 B StP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITrvos LrDA conrre BLUE TREE

AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE
TREE AGzuBUSINESS Y ETIQUET'A" clase 0 t, I;---------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETX', solicitada para la clase 01, en base a la marca concedida

"BTA Y ETIQUETTt'' clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas

son o no confundibles.--------------

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

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

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

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

que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.

ra quien lesione

signo que pueda i
,iera sea la clase e

ls§
tt§od
rl. oI

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

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

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

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenra en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

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

marca previsras en la Ley de Marcas.-

Que, al retlizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se

constata una significativa semejanza visual y ortográfica, toda vez que ambas denominaciones

coinciden en la totalidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio y en la

misma posición dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada

incorpora las expresiones BLUE TREE AGzuBUSINESS, mientras que la marca oponenre se

encuentra conformada exclusivamente por la denominación BTA. Estas diferencias no resultan

suficientes para desvirtuar la semejanza visual existente entre el elemento denominativo principal

de ambas marcas) atendiendo a que BTA constituye el componente inicial y de mayor fuerza

perceptiva dentro de la marca solicitada.--

lano fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGzuBUSINESS y

incidencia sonora respecto del término BTA, que constiruye el elemento

I 9ue, por su ubicación inicial, adquiere particular relevancia en la
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percepción del consumidor. Si bien la incorporación de las expresiones BLUE TREE

AGRIBUSINESS introduce una variación sonore en la extensión de la marca solicitada, la misma

no resulta suficiente para generer una diferenciación auditiva significativa respecro de la marca

oponente, considerando que BTA constituye el elemento denominativo principal de aquella. En

consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las denominaciones presentan una

proximidad fonética susceptible de inducir a confusión o asociación en el público

consumidor

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las eriqueras y los elementos

gráficos de ambas mercas presentan diferencias entre sí, corresponde destacar que ambas

comparten el mismo núcleo o componence verbal principal, BTA. En las marcas mixras, la

denominación constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el

consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identifica y la solicita verbalmente en el

comercio ordinario; por ende, las diferencias gráficas, cromáticas y de diseño de las etiqueras, así

como la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGzuBUSINESS en la marca solicitada,

resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusión o asociación marcaria entre BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA.----

BT,'
Agribusiness

tada) (marca oponente)

PIíj"
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Que, de igual manera, corresponde señalar que la protección de las marcas riene

precisamente como finalidad evitar los riesgos de confusión y asociación indebida,

salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anrerior, sino también el interés

general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen empresarial de los

productos con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas enrre BTA BLUE TREE

AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas con¡'untamente con la naturaleza de los

productos comprendidos en sus respectivas coberturas.-

Que, en cuanto a los productos amparados por las marcas en pugna, corresponde

considerar que la marce solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende productos

de la Clase 01 vinculados principalmente al ámbito agrícola., tales como: "bioestimulantes para las

plantas, productos Para preseruar semillas, preparaciones fertilizantes, abonos para el suelo y
productos químicos para aso agncola, entre otrls," mientras que la marca oponente BTA cuenta

con Protección para: "todos los productos czmPrendidos en la Clase 01". En consecuencia, los

productos comprendidos en la solicitud se encuentran íntegramenre comprendidos dentro del

ámbito de protección de la marca oponente, configurándose una coincidencia susrancial en

cuanto a los productos distinguidos.-------

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escriro de contestación, en

cuento invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominación BTA,

parti

07, 08 y

el

TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases

señalar que tales antecedentes no resultan determinantes para descartar

ido en el presente caso. En efecto, la eventual coexistencia de otras

el elemento BTA no implica que dicho elemenro deba ser
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considerado irrelevante ni que cualquier marca que lo contenga pueda coexistir necesariamente

con la marca oponente, puesto que el análisis debe efectuarse respecro de las marcas

específicamente enfrentadas y de la impresión de conjunto que generan, atendiendo además a los

productos comprendidos en sus respectivas coberturas. En el caso concreto, la coincidencia en el

elemento denominativo BTA, sumade a la semejanza visual y fonérica existente entre las marcas y

a la identidad de la Clase 01, determina un grado de similitud susceptible de generar riesgo de

confusión o asociación en el público consumidor.-------------

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante [a

Resolución n" 259/2025, la cual establece que el análisis de confundibilidad debe efectuarse

atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de manera

integral sus semejanzas y diferencias, así como la naturaleza y relación existente entre los

productos o servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida

entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, unida a la identidad de la Clase 01 y a Ia

coincidencia sustancial existente entre los productos comprendidos, derermina que las diferencias

señaladas no resulten suficientes para excluir Ia posibilidad de confusión o asociación

empresarial.

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

considerando que los productos comprendidos en la solicitud se encuentran dentro del ámbito

de protecció:r de la marca oponente, el público consumidor puede verse inducido a error respecro

des empresarial, pudiendo interpretar que los productos identificados con BTA

zuBUSINESS y BTA provienen de un mismo titular o de empresas

inculadas. En consecuencia, las semejanzas advertidas, valoradas
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conjuntamente con la coincidencia existente entre los producros comprendidos, resultan

suficientes para considerar que la coexistencia de ambas marcas no resulm admisible

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n! 486/26, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tento,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIO§ LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo l.- DECLARAR procedente y hacer luger a la acción deducida por BTA
AD A contTa BLUE TREE AGzuBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA

registro de marca "BTA. BLUE TREE AGRIBUSINESS Y
01, Expediente no 2479905 solicitada por BLUE TREE
IEDADANÓNIMA

oPoslcron
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Artlculo 2.- RECHAZAR Ia solicitud de registro de la
AGzuBUSINESS Y ETIqUETIt'' clase 01, Expedien por BLUE
TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIM

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. --

Marcarios Litigiosos
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Asunción,
1 8 stP 2020

VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITrvos LrDA conrra BLUE TREE

AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE
TREE AGzuBUSINESS Y ETIQUEfA" cl¿se 05, yr-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS Y ETIqUETA", solicitada para la clase 05, en base a la marca concedida

"BfL Y ETIQUEfit' clese 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas

son o no confundibles.--------------

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

' Artículo ry.- El registro de un¿ marca hecho de ecuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho al uso
exclusi y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales Ias acciones y medidas que correspondan
con derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

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

ue figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

quien lesiond

que pueda

sea Ia clase en
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legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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

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

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al realizar el cotejo entre las marces BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se

constata una significativa semejanza visual y ortográfica, toda vez que ambas denominaciones

coinciden en la totalidad de las letras que conforman el rérmino BTA, ubicado al inicio y en la

misma posición dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada

incorpora las expresiones BLUE TREE AGzuBUSINESS, mientras que la marca oponenre se

encuentra conformada exclusivamente por la denominación BTA. Estas diferencias no resultan

suficientes para desvirtuar la semejanza visual existente entre el elemento denominativo principal

de ambes marcas, atendiendo a que BTA constituye el componenre inicial y de mayor fuerze

perceptiva dencro de l¿ marca solicitada.--

fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y

cidencia sonora respecto del término BTA, que constituye el elemento

que, por su ubicación inicial, adquiere particular relevancia en la
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percepción del consumidor. Si bien la incorporación de las expresiones BLUE TREE

AGRIBUSINESS introduce una variación sonora en la extensión de la marca solicitada, la misma

no resulta suficiente para generar una diferenciación auditiva significadva respecto de la marca

oPonente, considerando que BTA constituye el elemento denominativo principal de aquella. En

consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las denominaciones presentan una

proximidad fonética susceptible de inducir a confusión o asociación en el público

consumidor

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las eriqueras y los elementos

gráficos de ambas marcas presentan diferencias entre sí, corresponde destacar que ambas

comParten el mismo núcleo o componente verbel principal, BTA. En las marcas mixras, la

denominación constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el

consumidor retiene la marca en su memoria visual, Ia identifica y la solicita verbalmente en el

comercio ordinario; por ende, las diferencias gráficas, cromáticas y de diseño de las etiquetas, así

como la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGzuBUSINESS en la marca solicirada,

resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusión o asociación marcaria entre BTA
BLUE TREE AGzuBUSINESS y BTA.-------

(marca oponente)

t

.*

ribusiness
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Que, de igual manera, corresponde señalar que la protección de las marcas riene

precisamente como finalidad evitar los riesgos de confusión y asociación indebida,

salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anrerior, sino también el interés

general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen empresarial de los

productos con certeza. En consecuencia, las semejanzas advenidas enrre BTA BLUE TREE

AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamente con la naruraleza de los

productos comprendidos en sus respectivas coberturas.-

Que, en cuanto a los productos amparados por las marcas en pugna, corresponde

considerar que la marca solicitada BTA BLUE TREE AGzuBUSINESS comprende productos

de la Clase 05, específicamente: "preparaciones para eliminar animales dañ.inos; berbicidas;

preparaciones Para eliminar plantas nociuas; preparacilnes para eliminar las malas bierbas;

fungicidas; insecticidas; biocidas", mientras que la marca oponenre BTA cuenta con protección

para "todos los productos comprendidos en la Clase 01". En tal sentido, si bien los productos se

encuentran comprendidos en clases diferentes, corresponde señalar que existe una relación y
complementariedad entre los mismos, atendiendo a su naruraleza y finalidad, particularmente

dentro del ámbito agrícola. Los herbicidas, fungicidas, insecticidas y demás productos destinados

al control de organismos nocivos se encuentran estrechamente vinculados con productos y

sustancias químicas de uso agrícola comprendidos en la Clase 01, pudiendo además coincidir en

sus desdnatarios, canales de comercialización y ámbito de utilización. En consecuencia, la

diferencia de clases no resulta suficiente, por sí sola, para descartar la relación existente entre los

debiendo dicha circunsrancia ser valorada conjuntamente con la
vertida.----
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Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitanre en su escrito de contestación, en

cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominación BTA,

particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases

0Z 08 y 09, corresponde señalar que tales antecedentes no resukan determinantes pera descartar

el riesgo de confusión advertido en el presente ceso. En efecto, la eventual coexistencia de otras

denominaciones que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemenro deba ser

considerado irrelevante ni que cualquier marca que lo contenga pueda coexistir necesariamente

con la marce oponente, puesto que el análisis debe efectuarse respecto de las marcas

específicamente enfrentadas y de la impresión de conjunto que generan, atendiendo además a los

productos comprendidos en sus respectivas coberturas. En el caso concreto, la coincidencia en el

elemento denominativo BTA, sumada a la semejanza visual y fonética existente entre las marcas y
a la relación existente entre los productos de las Clases 05 y 01, determina un grado de similirud

susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumid oÍ.-------------

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

Resolución n" 259/2025, la cual establece que el análisis de confundibilidad debe efectuarse

atendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de manera

integral sus semejanzas y diferencias, así como Ia neturaleza y relación existente entre los

productos o servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa adverrida

enrre BTA E TREE AGRIBUSINESS y BTA, unida a la relación y complementariedad

comprendidos en las Clases 05 y 01, determina que las diferencias

suficientes para excluir la posibilidad de confusión o asociación

exrsten

señel/d
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Que, en razón de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y

considerando la relación y complementariedad existente entre los productos comprendidos en

sus respectivas coberturas, el público consumidor puede verse inducido a error respecto de su

procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los productos identificados con BTA BLUE

TREE AGzuBUSINESS y BTA provienen de un mismo titular o de empresas económicemenre

vinculadas. En consecuencia, las semejanzas advertidas, valoradas conjuntamente con la relación

existente entre los productos comprendidos, resultan suficientes para considerar que la
coexistencia de ambas marcas no resulta admisible.-

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

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

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

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

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

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

Que, por Io expresado y de conformidad a[ ordenamiento jurídico marcario vigente, esra

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

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

Dictamen n." 488/26, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

nder así en derecho.-
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo l.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BTA
ADITIVOS LTDA contTa BLUE TREE AGzuBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA
sobre oposición al registro de marca "BfL BLUE TREE AGzuBUSINESS Y
ETIQUETA' clase 05, Expediente no 2479903 solicitada por BLUE TREE
AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA

Artlculo 2.- RECHAZAR la solicitud de regisrro de la BLUE TREE
AGzuBUSINESS Y ETIqUETH' clase 05, Expedie nte p2 porBLUE
TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNI

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ---

,,'-,.,'

l.':'' ¡

Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asunción, 1B StP 1026

VISTO:

EI expediente caratulado: BTA ADITIVOS LTDA conrra BLUE TREE

AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca *BTA BLUE
TREE AGzuBUSINESS Y ETIQUET.{' clase 35, y r------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BTA BLUE
TREE AGzuBUSINESS Y ETIQUETI{', solicitada para la cl¿se 35, en base a la marca concedida

"BTA Y ETIQUETA" clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas

son o no confundibles.--------------

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

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

el signo no se encuenrre inmerso denffo de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés general.

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

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

'Articulo 15".- El registro de une marcahecho de acuerdo con estele¡ concede asutitularelderechoal uso
exclusi y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

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

00

con

que ñguren, siempre que tengan relación enrre ellos.

quien lesio

igno que

{era sea la clase

í,?-\
s2'É.\\.L?
,í,i - É

.-'§
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legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

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

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

Que, cabe seialar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenra en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.---

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, al reelizar el corejo enffe las marcas BTA BLUE TREE AGzuBUSINESS y BTA, se

constata una significadva semejanza visual y ortográfica, toda vez que ambas denominaciones

coinciden en la totalidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio y en la

misma posición dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada

incorpora las expresiones BLUE TREE AGzuBUSINESS, mientr¿s que la marca oponenre se

encuentre conformada exclusivamente por la denominación BTA. Estas diferencias no resultan

suficientes para desvirtuar la semejanza visual existente entre el elemento denominativo principal

de ambas mercas) atendiendo a que BTA constituye el componente inicial y de mayor fuerze

perceptiva dentro de la marca solicitada.--

el plano fonécico, las denominaciones BTA BLUE TREE AGzuBUSINESS y

a coincidencia sonora respecto del término BTA, que constituye el elemento

ún y que, por su ubicación inicial, adquiere parricular relevancia en la

Pigina2deT
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percepción del consumidor. Si bien la incorporación de las expresiones BLUE TREE

AGRIBUSINESS introduce una variación sonora en la extensión de la marca solicitada, la misma

no resulta suficiente para generar una diferenciación auditiva significativa respecto de la marca

oponente, considerando que BTA constituye el elemento denominativo principal de aquella. En

consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las denominaciones presentan una

proximidad fonética susceptible de inducir a confusión o asociación en el público

consumidor

Que, desde une perspectiva global, si bien se constata que las etiquetas y los elementos

gráficos de ambas márcas presentan diferencias entre sí, corresponde destacar que ambas

comparten el mismo núcleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la

denominación constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el

consumidor retiene la marca en su memoria visual, la idendfica y la solicita verbalmente en el

comercio ordinario; por ende, las diferencias gráficas, cromáticas y de diseño de las etiquetas, así

como la incorporación de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en la marca solicitada,

resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusión o asociación marcaria entre BTA

BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA.----

solicitada) (marca oponente)
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Que, de igual manere, corresponde señalar que la protección de las marcas tiene

precisamente como finalidad evitar los riesgos de confusión y asociación indebida,

salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino tambíén el interés

general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen empresarial de los

productos o servicios con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas entre BTA BLUE

TREE AGzuBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza de los

servicios comprendidos en sus respectivas coberturas.-

Que, en cuento a los servicios amparados por las marcas en pugna, corresponde

considerar que Ia marca solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende servicios de

la Clase 35, específicamente: '\eruicios de agronegocios, importación y exportación de insumos para

el agro, semillas, fertilizantes, plagaicidas, rnaquinaria, seruicios de administracirín de

agronegocios", mientras que la marca oponente BTA comprende servicios de "comercío de

productos, entre los cuales se encaentran diuersos productos químicos, aditiuos para furugkidas,
prodactls para el engorde de animales, alimentos para animales, granos para la alimentacidn

animal, produxos para la preparacidn de piensos y semillas para consamo animal". En tal sentido,

se advierte una relación entre los servicios comprendidos en ambas coberturas, toda.vez que los

servicios de agronegocios, así como los de importación y exportación de insumos para el agro y

semillas, guardan vinculación con las actividades comerciales desarrolladas respecto de productos

destinados al sector agropecuario. Asimismo, existe complementariedad entre dichas actividades,

al estar dirigidas a un ámbito comercial y empresarial relacionado con productos e insumos de

pudiendo coincidir los canales de comercialización y el público

ncia, atendiendo a la naturaleza, finalidad y relación existente enre los

uso

dest
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servicios, se configura un grado de vinculación suficiente para ser considerado conjuntamente

con la semejanza existente entre las marcas.------

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestación, en

cuanto invoca la existencia de marcas vig€ntes que incorporan la denominación BTA,

particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases

07, 08 y 09, corresponde señalar que tales antecedentes no resultan dererminantes pera descartar

el riesgo de confusión advertido en el presente caso. En efecto, la eventual coexistencia de otras

denominaciones que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemenro deba ser

considerado irrelevante ni que cualquier marce que lo contenga pueda coexistir necesariamente

con la marca oPonente, puesto que el análisis debe efectuarse respecto de las marcas

específicamente enfrentadas y de la impresión de conjunto que generan, arendiendo además a los

servicios comprendidos en sus respeccivas coberturas. En el caso concrero, la coincidencia en el

elemento denominativo BTA, sumada a la semejanza visual y fonética existente entre las marcas y
a la identidad de la Clase 35, determina un grado de similitud susceptible de generar riesgo de

confusión o asociación en el público consumidot.-------------

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

Resolución n" 259/2025, la cual establece que el análisis de confunübilidad debe efectuarse

acendiendo a la impresión de conjunto producida por las marcas, considerando de manera

integral sus y diferencias, así como la naturaleza y relación existenre enrre los

prod distinguen. En el presenre caso) la proximidad denominariva advertida

AGzuBUSINESS y BTA, unida a la idenddad de la Clase 35 y a la

stente entre los servicios comprendidos, determina que las diferencias
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señaladas no resulten suficientes para excluir [a posibilidad de confusión o asociación

empresarial.

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

considerando que los servicios comprendidos en la solicitud se encuenrran dentro del ámbito de

protección de Ia marca oponente, el público consumidor puede verse inducido a error respecto de

su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los servicios identificados con BTA BLUE

TREE AGzuBUSINESS y BTA provienen de un mismo titular o de empresas económicamente

vinculadas. En consecuencia, las semejanzas advertidas, valoradas conjuntamente con la
coincidencia existente entre los servicios comprendidos, resultan suficientes para considerar que

la coexistencia de ambas mercas no resulra admisible.-

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

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

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

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

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

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

expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigenre, esra

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

n' 1.294/98 y no reúne los requisitos para su regisrro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n! 485/26, de laJefatura de la Primera Sala y hacer lugar a Ia

oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGTOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BTA
ADITIVOS LTDA contTa BLUE TREE AGzuBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA
sobre oposición al registro de marca "BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y
ETIQUETA" clase 35, Expediente no 2479897 solicitada por BLUE TREE
AGzuBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIMA

Artlculo 2.- RECHAZAR Ia solicitud de registro de la LUE TREE
AGzuBUSINESS Y ETiQUETI{' clase 35, Expediente. por BLUE
TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANÓNIM

Artlculo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. -

.iljDirectora

suntos Marcarios Litigiosos
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PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y
ETIQLJETA, CLASE O5.-----

Asunción, 21SiP 1026

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS rEMIS LosTALó s.A., NoRTox
PARAGUAY S.A. y HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra LABORAIORIOS NORMON S.A.

sobre oposición al registro de la marca NoRMoN Y ETIQUETA, clase 05,y;-------

CONSIDERANDO:

Que, se Promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NORMON Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base al registro de marca NORMOPROST, en la

clase 05, NORTON clase 05, y NORMOPAS clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección

determinar si las marcas son o no confundibles

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

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

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

velando siempre por el interés general.

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

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

:ro de una marca hecho de acuerdo con este le¡ concede a su titular el derecho al uso

a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
ucir directa o indirectamente a confusión o asocieción entre los productos o servicios

'que figuren, siempre que rengan relación entre ellos.
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legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una meÍca; es decir, dichas

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

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

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

Resolución n' 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en rámire y el signo invocado en Ia oposición.----

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

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

merca previscas en la Ley de Marcas.--

ndada en la marca NORMOPROST frente a

la solicitud NORMON y eriqueta, ambas en Clase 05, corresponde señalar que el análisis debe

centrerse principalmente en la comparación de las denominaciones que conforman las marcas,

atendiendo a Ia impresión de conjunto que producen y e las semejanzas y diferencias que

Presentan.--

Qr., en cuanto el aspecto denominativo, se advierte que NORMON y

NORMO comparten el segmento inicial NoRMo, ubicado en idéndca posición dentro

de am Sin embargo, la marca solicitada concluye con la letra N, mientras que la

el segmento PROST, circunsrancia que determina una diferencia

, estructura y terminación de ambas denominaciones. En efecto,

m
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mientras NORMON constituye una expresión breve y compacra, NORMOPROST presenra

una configuración considerablemente más extensa, cuya terminación PROST le confiere una
sonoridad y apariencia diferenciadas.--------------

NORMON
(solicitante)

NORMOPROST
(oponente)

Que, desde el punto de vista fonético, si bien exisre coincidencia en la pronunciación
inicial NORMO, la continuación de las expresiones resulra diferenciada, produciéndose una
sonoridad distinta al pronunciar NORMON y NORMOPROST en su integridad. La
terminación PROST de la marca oponente constituye un elemento de suficiente enridad pare

diferenciar ambas denomin¿ciones, por lo que Ia coincidencia parcial en su segmento inicial no
resulta suficiente para generar riesgo de confusión o asociación

Que, por su Parte, la marca oponente NORMOPROST es de carácter denominativo,

por lo que el cotejo debe centrarse en la confrontación de las respectivas denominaciones, sin que

se advierta elemento gráfico alguno en la oponente que pueda modificar la impresión general

deriv¿da de su_comparación con la solicitud.----

consiguiente, consideradas las diferencias exisrentes en la conformación,

ión y sonoridad de las denominaciones, no se advierre una impresión de

de generar confusión o asociación entre NORMON y NORMOPROST.--

Página 3 de 1O



GOBIERNOnel
PARAGUAY

I nlnnccréx NAcroNAr
I »t proprrn¡,r¡
I lNrrtr,cru.a¿

Resolución D.A.M.L "."$H # 6 lf
POR LA CUAL §E DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORTOX
PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
NORMON S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y
ETIqUETA, CLA§E O5.------

Que, en segundo lugar. respecto de la oposición fundada en la marca NORION y
etiqueta frente a la solicitud NORMON y etiqueta, ambas en Clase 05, corresponde señalar que

el cotejo debe efectuarse considerando tanto los elementos denominativos como los elementos

gráficos que integran las respectives marcas.---

Qr., en el aspecto denominarivo, NoRMoN y NoRToN presenran une

configuración diferenciada, pues si bien ambas expresiones comparten la mayor parte de sus letras

y mantienen una estructura similar, se diferencian en su elemento central, donde se contraponen
las letras M y T, respectivamente. Si bien se trata de una diferen cie gráfrca puntual, dicha
variación resulta suficiente para individualizer ambas denominaciones en su aspecro visual y
ortográfico.-

NORMON
(solicitante)

NORTON

(oponenrc)

Que, desde el punto de vista fonético, la sustitución de la letra M por la letra T determina

una erticulación y sonoridad diferentes al pronunciar las denominaciones en su integridad. En

ión de dicho elemenro cenrrel produce una variación perceptible en la forma

nciadas ambas expresiones, por lo que, aun cuando presentan une estructura

generan una idenddad fonética capaz de producir riesgo de confusión o
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Que, asimismo, en el aspecto gráñco, ambas marcas son mixtas y sus respectivas etiquetas

Presentan composiciones claramente diferenciadas. La marca solicitada NORMON incorpora

una rePresentación gráfice compuesta por círculos o elipses que contienen una o varias letras, así

como inscripciones que sobresalen de la circunferencia, mienúas que la marca oponenre
NORTON presenta une composición gráfrca correspondienre a praderas o pastizales. En

consecuencia, los elementos figurativos que integran ambas marcas resultan claramente disímiles

y contribuyen a configurar una impresión visual difere ncitda.-------

ffi-Rrlroru
(marca solicirada) (marca oponente)

Que, por consiguiente, las diferencias apreciables enrre NORMON y NORION, ranro
en su conformación denominativa como en los elementos gráficos que integran sus respectivas

etiquetas, determinan una impresión de conjunto claramente diferenciada. Valorados en su

totalidad y mediante un cotejo sucesivo y de conjunto, rales elemenros resultan suficientes para

descartar un riesgo de confusión o asociación entre las marcas.--

Que, finalmente. con respecto a la tercera oposición fundada en la marca NORMOPAS
solicitud NoRMoN y etiqueta, ambas en clase 05, corresponde señalar que,

isis minucioso y en conjunto de las marcas en controversia, se advierte que las

diferencias suficientes en los planos visual, ortográfico ¡ principalmenre)

ue, si bien comparten la partícula inicial NoRMo, se encuenrran expresadas

en su integridad. En efecro, la marca solicitada concluye con la letra N,

(marca oponente)
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mientras que la marca oponente incorpora la terminación PAS, circunstancia que determina una
distinta extensión, estructura y sonoridad

NORMOI{
(solicitante)

NORMOPAS
(oponente)

Que, al resPecto, es importante destacar que la evaluación de las marcas debe realizarse

desde una perspectiva global, meüante una apreciación sucesiva y de conjunto, sin descomponer

artificialmente su unidad denominativa. En tal sentido, la coincidencia de la partícula NORMO
no puede ser considerada de manera aislada, sino conjuntamente con los demás elementos que
integran cada marca. Bajo esta metodología, las diferencias existentes enrre las terminaciones N y
PAS resultan suficientes pera generar una impresión general diferenciada y permiten que ambas

marcas sean individuelizadas por el consumidor.-----

Que, asimismo, la posibilidad de confusión debe ser apreciada atendiendo a la impresión
que producen las marcas en una aprehensión espontánea y sucesiva. En el presente caso, al ser

percibidas en su integridad, NORMON y NORMOPAS generan una sonoridad y configuración

la distinta terminación de cada expresión modifica su pronunciación y

, sin que Ia coincidencia inicial en NoRMo resulte suficiente para generar

o asoclaclon.
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Que, por otra Parte, la marca solicitada NORMON cuenra con una etiqueta que posee

elementos gráficos propios que contribuyen a su individu alización visual. Dichos elementos,

apreciados conjuntamente con la denominación, forman parte de la impresión general de la
marca solicitada y refterzen su diferenciación respecto de la marca oponenre NORMOPAS, que

presente cer ácter denominativo.------------

Que, por consiguiente, las diferencias existentes en la extensión, estructura, terminación y
sonoridad de las denominaciones resultan suficientes para excluir un riesgo de confusión o

asociación enre NORMON y NORMOPAS.----------

Que, cabe resaltar asimismo que Ia marca solicitada NoRMoN cuenta con un
antecedente registral en la Clase 05, Reg. N.q 581089, circunstancia que constiruye un elemenro

En este sentido, la
solicitud Procura ampliar la protección de una denominación que ya cuenra con antecedentes

registrales, sin que ello implique desconocer los derechos de rerceros ni atribuir exclusividad sobre

la partícula NORMO considerada de manera aislada.-----

Que, igualmente, conforme a lo manifestado por el solicitante en su escrito de

contestación y verificado en el sistema informático de la DINAPI, exisren orras marcas que

comParten Ia partícula NORMO como elemento inicial de sus respectivas denominaciones, enrre

ellas NORMOGASTRIL, Clase 05, Reg. N.s 449990; NoRMoGLU, Clase 05, Reg. N.o

OPROST, Clase 05, Reg. N.e 496012; y NORMOTEN, Clase 05, Reg. N.r

(entes a distintos titulares. Tel circunsrancia constituye un elemento

valoración, en cuanro evidencia la coexistencia de diversas denominaciones

rida partícula dentro de la misma clase, por lo que su sola coincidencia no
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puede, por sí misma, determinar la existencia de riesgo de confusión, debiendo atenderse a los

restantes elementos que conforman cada marca.-------

Que, asimismo, conforme a las directrices de marcas, el cotejo debe realizarse mediante

una apreciación sucesiva y de coniunto, evitando desmembraciones artificiales y considerando

tanto las semejanzas como las diferencias que presentan las marcas. En este sentido, las

coincidencias parciales que pudieran advertirse en las denominaciones no pueden ser valoradas de

manera aislada, sino conjuntamente con los restantes elementos que conforman cada marca y, en

el caso de las marcas mixtas, con los respectivos elementos gráficos que integran su composición.--

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

momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las

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

entre las mismas.---

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

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

oPonentes tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la exisrencia de

Pertes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que

esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto

uede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente

marcas de las oponentes, por lo que esta Dirección considera que la presente

no se hella incursa en las causales prohibitivas de registro esripuladas en el
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artículo n.' 2 de la Ley de Marcas n." 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad

y originalidad. -------------

Que, esta Dirección considera que la merce solicitada podrá coexisrir pacíficamente sin
crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

elementos diferenciadores necesarios pera su registro, por lo que las oposiciones deducidas

devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n." 3g/2026
emitido por la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por
corresponder así en derecho.----

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELYE:

Artlculo 1.- DECLI\RAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas

POT LABORAIORIOS TEMIS LOSTALÓ S.A., NORIOX PARAGUAY S.A. Y
HEISECKE & cIA s.A.c.L contra LABoRArozuos NoRMoN S.A. sobre
oposición al regisrro de la marca NoRMoN Y ETIQUETA, clase 05, Expediente no

2466 licitada por LABORATOzuOS NORMON S.A.---------

ISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la
N Y ETIQUETA, clase 05, Expedienre no 2466512 solicitada por
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Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

Directora

Asuntos M

ORTOX

\nros
.ubN y

Página 1O de 1O



§ \_ GOBIERNO»il , nrRr.ccróxNACroNArq# PARAGUAY i iii,'Jl?l?tiii'

Resolución D.A.M.L "
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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Asunción, ZI SEp 2026

YISTO:

El expediente cararulado, LACTEOS TAMBO VERDE S.A. contra PzuMAVERA
INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LIDA sobre oposición al registro de la marca

PzuMAVERA Y ETIQUETA, clase 2L, y ;--- -- -- --

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PzuMAVERA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 21, en base al registro de marca LACTEOS PRIMAVER¿.,

en Ia clase 29, por 1o que corresponde a esta Dirección determiner si las marcas son o no

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

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

momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una 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

registro de una m¿rca hecho de ¿cuerdo con esta le¡ concede a su titular el derecho ¿l uso

a ejercer ante los órganos jurisüccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponers€ al regisrro y al uso de cualquier

o que pueda i ucir directa o indirectemente a confusión o asociación enrre los productos o servicios

sea ia clase en figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

tArt

exclusffi de la
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legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una merca; es decir, dichas

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

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

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

Resolución n" 259/2025, en lo que respecta al análisis de la confundibilidad entre signos

Que, cabe señalar que el presente pronunciamiento de esta Dirección se fundamenta en el

análisis del riesgo de confusión entre la solicitud en trámite y el signo invocado en la oposición.---

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, entre las marcas en pugna PRIMAVERA Y ETIQUETA (solicirada) y LACTEOS
PzuMAVERA (oponente), corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunro, arendiendo a la

impresión general que producen los signos y valorando integralmente los elemenros

denominativos y figurativos que los conforman. En tal sentido, si bien ambas marc¿s incorporan

la expresión PzuMAVERA, dicha coincidencia deberá ser apreciada conjuntamente con los

restantes elementos que integran cada composición, a fin de determinar si existe semejanza

susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumid or.--------------------

Qr., , conforme surge de la contestación presenttda, la parte solicitante ha

la existe ia de diversos registros vigentes que incorporan la expresión PRIMAVERA en

tivas nominaciones, entre ellos PRIMAVERA, en la Clase 30; SUPER

r+{:{t\-U
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PzuMAVERA, en la Clase 35; HUEVOS PRIMAVERA, en la Clase 29; entre otros, cuyos

titulares resultan ser distintos. La existencia de dichos anrecedentes permite adverrir que en el

ámbito registral nacional coexisten diversas mercas que incorporan la expresión PRIMAVERA,
circunstancia que constituye un elemento de valoración denrro del presente análisis y que debe

ser ponderada conjuntamente con las demás particularidades de los signos en conflicto

Que, al efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto de las denominaciones, se advierte que la

expresión PzuMAVERA se encuentra presente en ambas marcas. Sin embargo, la marca

solicitada se encuenrra constituida por la denominación PRIMAVERA acompañada de

elementos figurativos, mientras que la merca oponente se encuentra conformada por la
denominación LACTEOS PzuMAVERA. Por ranro, si bien existe coincidencia en el vocablo

PzuMAVERA, la estructura denominativa de cada signo resulra diferenciada por la

incorporación de la expresión LACTEOS en la marca oponenre, elemento que integra su

composición y que debe ser apreciado dentro de la impresión integral de los signos.-------------------

Que, desde el aspecto ortográfico y visual, la marca oponente presenta una composición

exclusivamente denominativa, constituida por las expresiones LACTEOS PRIMAVERA,
mientras que la marca solicitada se encuentra acompañada de elementos figurativos, entre ellos la

representación de una for y letras o cifras que representan un vegetal, elementos que conforman

torgan una configuración visual propia. En consecuencia, la disposición,

ración general de las marces resulran diferenciadas, generando uná
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(marca solicitada)

Que, desde el aspecto fonético, si bien ambas marcas comparren la pronunciación de la

expresión PRIMAVERA, la secuencia sonora no resulta idéntica, toda vez que la merce oponenre

incorpora previamente el término LACTEOS, mienrras que la solicitada se esrructure en torno a

la expresión PRIMAVERA acompañada de sus elementos figurativos. De esre modo, la

percepción auditiva de los conjuntos no resulra coincidente en su totalid ed.----------

Que, asimismo, desde el aspecto conceptual, la expresión PRIMAVERA constituye un
término de significación propia, cuya coincidencia no resulta suficiente, por sí sola, para

establecer identidad conceptual entre las marcas. En la marca oponenre, la expresión LACTEOS

PzuMAVERA transmite una idea vinculada a productos de naturalezaláctea., mienrras que la

marca solicitada, a través de la expresión PRIMAVERA y de sus elemenros figurativos, entre ellos

ioe. d. una for y letras o cifras que representan un vegetal, proyecta una

al diferenciada. De esta manera, las construcciones conceptuales de ambas

LACTEoS pRIMAVERA

(oENonuNAnvA)

(marca oponente)
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Que, finalmente, corresponde considerar la naturaleza y destino de los productos
amparados por las marcas en conflicto. En tal senrido, la marca solicitada en la Clase 21 distingue

principalmente utensilios de cocina y bañ0, artícalos de limpieza, cepillos, esponjas, fregonas,
recipientes, bandejas, produuos para el bogar y otros artícalos de uso doméstico, mienrras que la
marce oPonence LACTEOS PzuMAVERA, en la Clase 29, distingue lecbe, productos lácteos,

bebidas lácteas en las que Predornine la lecbe, suero de lecbe, mantequilla, nata, qaesos 1 yogur. Se

trata, Por tanto, de productos de distinta naturaleza, finalidad y desdno, sin que se advierta entre
ellos una relación suficientemente estrecha que permita considerar que proceden de un mismo

origen empresarial.

Que, en consecuencia, valoradas las marcas en su conjunto y atendiendo a sus especros

denominativo, visual, fonético y concepual, así como a la naturaleza de los productos que

disdnguen, la coincidencia en la expresión pzuMAVERA no resulta suficienre para generar

riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, por lo que corresponde concluir que

las marcas confrontadas pueden coexistir en el mercado sin afecrar la función distinriva de cada

una de ellas

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

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

percibe, sación de semejanza. Al respecro, vemos que existe suficiente discrepancia

ndi señala que: "La confusidn de ntarcas debe analizarse enfuncitin del

inacirin produce en el consumidor medio. fu cracial considerar la

*%;
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totalidad de los signos, sin detenerse en elernentos aislados, y qae los elementos cornunes a uarías

rnArcas no son, en pnncipio, safcientes para generar confusitin. El consumidor tiene la capacidad de

discriminar entre signos qae, aun conTPartiendo un elemento comtin, presentan saficientes

diferencias gnifcas, fonéticas o concepttuales'l En tal sentido, dicho criterio resulta aplicable al

presente caso, en el cual las marcas PzuMAVERA Y ETIQUETA y LACTEOS PRIMAVERA
comParten la expresión PRIMAVERA, pero presentan diferencias suficientes en su esrructura

denominativa, así como en la composición gráfica de la marca solicitada y en la configuración

exclusivamente denominativa de la marca oponente, circunsrancias que, apreciadas en su

conjunto y atendiendo asimismo a la distinta natureleza de los productos que distinguen,

permiten su individualización dentro del mercado

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

frecuentemente requeridas por el Tribunal suprerno es que las marcas han de ser analizad,as con

arreglo a su uisitín en corujunto", / que... para la comparación de dos marcas en conficto "octtpA un

lugar preferente el qae proPagna urua ui¡itín de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elernentos integrado de cada rnarcA confrontada, sin descompon€r sa unidadfonética I grtif.ca.2 -*--

La conclusión jurídica principal es que ambos signos NO son similares en grado de causar

confusión y pueden coexistir pacíficamente en el mercado paraguayo. Esto se debe a que la única

coincidencia entre ellos radica en un término genérico/débil en el ámbito de la salud y la
medicina, mientras elementos distintivos denominativos, gráficos y el lema comercial

poseen notables

2 Dr. de Derecho de Marcas Pag 199.
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Que se puede notar qu€ la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente

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

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

articulo n' 2 de leLey de Marcas n' 1294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como;
le faerzedistintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una merc .-------

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

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

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

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n" 372/25 emitido por la
jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en

derecho.---

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

DECLARAR improcedenre y no hacer lugar a la acción deducida por
VERDE S.A. contTa PzuMAVERA INDÚSTRIA DE
OVAS LTDA sobre oposición al registro de la marca

ETA, clase 21, Expediente n" 2211502 solicitada por
DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA...--

Artículo 1.-

LÁCTE
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Artlculo 2.- DISPONER la prosecución de uámites de la solici uo de la
marca PRIMAVERA Y ETIqUETA, clase 21, Expedienre no itada por
PRIMAVERA INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESC

Artlculo 3.- NOTIFfQUESE por cédula.

ntos Marcarios Litigiosos
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