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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR VERLIN GALE RAY JR CONTRA SANATORIO
MIGONE BATTILANA S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
BIENESTAR 360, CLASEF 36.

Asuncién, ‘15 SEP ZUZE
VISTO:

El expediente caratulado: VERLIN GALE RAY JR contra SANATORIO MIGONE
BATTILANA S.A. sobre oposicién al registro de la marca BIENESTAR 360, clase 36,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn 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 Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles. e - e

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

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

velando siempre por el interés general, e i

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

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

de la misma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
gien I:smm: sus derdLhns Amrn:&mu concede ¢ dercr_hu 1 u}mn:rx al registro y al uso de Lu:!qu;:r
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

ue, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
po

Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIgNOS, =romemees

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas, -~ we

Que, entre las marcas en pugna BIENESTAR 360 (solicitada) y 360 (oponente),
destinadas a distinguir servicios de las Clases 36 v 35, respectivamente, corresponde efectuar el
cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresion general que producen las
denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal
sentido, la determinacién de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas v
diferencias existentes entre las marcas, conjuntamente con la naturaleza y relacién de los servicios

que pretenden distinguir, a fin de establecer si tales circunsrancias resultan susceptibles de generar

riesgo de confusion o asociacion en el piblico consumidor ---eeeoeee
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elemento numérico, esta coincidencia no determina, por sf sola, una semejanza suficiente entre
los conjuntos denominativos. En efecto, la marca solicitada incorpora la expresion BIENESTAR,
que constituye un elemento adicional de apreciable extensidn y que otorga a la composicién una
fisonomia visual propia frente a la marca oponente. Estas diferencias, apreciadas en la totalidad de

cada denominacién, permiten su individualizacion por parte del publico consumidor.-—----—--— -

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas marcas presentan coincidencia en la
pronunciacion del elemento 360, la impresion auditiva que producen en su conjunto resulta
diferenciada. BIENESTAR 360 incorpora una expresion verbal previa que modifica
sustancialmente la extension, ritmo y cadencia de la denominacién solicitada, mientras que 360
se limita a la pronunciacién del elemento numérico. De este modo, la incorporacién de
BIENESTAR introduce una diferenciacion sonora perceptible y suficiente para distinguir ambas
expresiones en su percepeion auditiva. En consecuencia, la coincidencia fonética parcial advertida
no alcanza entidad suficiente para generar una impresién confundible entre BIENESTAR 360 y
360, ereeeeemaenes . e

Que, asimismo, cabe sefialar que la parte oponente refiere en su escrito de oposicién a la
titularidad de otras marcas que incorporan el elemento 360, tales como 360 ACTION SPORTS
v 360 SNEAKER STORE, registradas en diversas clases, ademds de la marca 360 invocada como
fundamento de la presente oposicién. Al respecto, si bien dichas marcas comparten el elemento
360 con la marca solicitada, las expresiones adicionales que las acompainan ACTION SPORTS y
SNEAKER STORE les confieren una conformacion denominativa propia y una impresion de
uqm:fmjada. Asimismo, debe considerarse que las coberturas correspondientes a dichas
se encuentian comprendidas en clases distintas de la Clase 36 de la marca solicitada
ircunstancia que, atendiendo a la naturaleza especifica de los servicios

p la diferenciacion existente. En consecuencia, la sola coincidencia en el
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elemento 360 no resulta suficiente, por si misma, para determinar la existencia de riesgo de
confusion, debiendo valorarse las marcas en su integridad y atendiendo a los elementos que las
individualizan. Bajo este criterio, la incorporacion de la expresion BIENESTAR en la marca

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

aponente. -

Que, a mayor abundamiento, la valoracién de las denominaciones enfrentadas debe
efectuarse considerando la percepeion que razonablemente tendri el consumidor medio de los
servicios comprendidos en las Clases 36 y 35, quien se encontrard ante dos expresiones con una
coincidencia parcial en el elemento 360, pero claramente diferenciadas por la presencia de
BIENESTAR en la marca solicitada. La existencia de dicho elemento adicional, unido a la

distinta composicion de las marcas, resulta suficiente para permitir su individualizacién sin

necesidad de realizar un andlisis comparativo detenido.

Que, en cuanto a la relacién entre los servicios, corresponde sefialar que la marca
solicitada BIENESTAR 360 se encuentra destinada a distinguir servicios prestados en relacion con
seguros médicos, tales como los de suscripeion de seguros 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, gestion empresarial,
administracion de_empresas, servicios de secretariado, comercializacidn de prendas de vestir,

ipos deportives, productos y accesorios para fitness y marketing. En

icjos enfrentados presentan una naturaleza, finalidad y funcién

édicos, los servicios de la oponente se encuentran vinculados

|
actividades comerciales, publicitarias y empresariales. -
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Que, por tanto, efectuado el 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 confusion o asociacion, atendiendo a la incorporacién de BIENESTAR en la marea solicitada,
a las diferencias grifico-fonéticas y conceptuales existentes entre las composiciones v,
especialmente, 2 la distinta naturaleza y finalidad de los servicios comprendidos en las Clases 36 y
35. En consecuencia, las marcas BIENESTAR 360 y 360 presentan diferencias con entidad
suficiente para evitar que ¢l consumidor las perciba como provenientes de un mismo origen
empresarial o vinculadas econémicamente, resultando viable su coexistencia pacifica en el

4] g T | P R A T e e

Que, al respecto, la doctrina mis destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehension espontdnea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

ERETE | I NS, i misicmm i b S e

Que, Jorge Otamendi sefala que: “La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de las marcas, sin detenerse en elementos aislados, ya gue la coincidencia en elementos
comunes a diversas marcas no resudta, en principio, suficiente para gencrar confusion. El consumidor
tiene la capacidad de discriminar entre marcas que, aun compartiendo un elemento comsin,
presentan /r.wﬁmm tes diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Esta consideracion resulta
aplical| :

BIENESTAR en la mirea solicitada, sumada a las diferencias existentes entre las denominaciones

al pr:.rmz'f’\.{‘a.m, en el que, pese a la coincidencia en el elemento 360, la incorporacion de

afla distinta naturaleza de los servicios comprendidos en las Clases 36 ¥ 35, permite al consumidor
ad Emm:{ﬂ nente.” i

\'/ Pigina §de 7



GOBIERNO per | HIIEI.F.I.'(.'EL‘I:?'-.“\'AE!I.')NM
PARAGUAY | irsircross

Resolucion D.A.M.L n, * Q U i i:: 3 6

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

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

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica’ -

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el

articulo n” 2 de la Ley de Marcas n® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. ~---- s

Que, la marca solicitada retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 549/26 emitido porla

jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en
! ¥ E P P

derecho,--=-m--- e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

amentos de Derecho de Marcas — Pag 199,
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RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VERLIN GALE RAY JR contra SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A. sobre
oposicion al registro de la marca BIENESTAR 360, clase 36, Expediente n® 2545990
solicitada por SANATORIO MIGONE BATTILANA S.A e

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdmites de milcuud registro de la
marca BIENESTAR 360, clase 36, Expediente n® 2545 suh itada por SANATORIO

MIGONE BATTILANA S A csresseemieemamee b

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -t :
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA
NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA
LA FORTUNATA Y ETIQUETA, CLASE 43,

Asuncién, 5 SEP 2076
VISTO:
El expediente caratulado: LACTEOS LA FORTUNA §.A, contra GRACIELA NOEMI

VACCARI sobre oposicion al registro de la marca QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA
clase 43, y. orecosssenerene e S

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca QUINTA LA
FORTUNATA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 43, en base a la marca registrada
“LACTEOS LA FORTUNA Y ETIQUETA en la clase 35, por lo que corresponde a esta

Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles. e

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

velando siempre por ¢l interés general. e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA
NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA QUINTA
LA FORTUNATA 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 encuentran reguladas en la propia
legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

prc!cautelﬂr otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 constituir una marca, —--eeeee--

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

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

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

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y ¢l signo invocado en la oposicion.——

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - -

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado
QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA, solicitada en clase 43, y por otro, la marca
oponente LACTEOS LA FORTUNA S.A. Y ETIQUETA, concedida en clase 35, ---eeeee oo
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reserva de alojamiento temporal; alquiler de alojamiento temporal”, mientras que la marca
oponente LACTEOS LA FORTUNA S.A. Y ETIQUETA, concedida en clase 35, protege
servicios de “tmportacidn, exportacion, comercializacion ¥ venta de leche, gueso, yogurt, belados,
dulces y demds productos licteos”. Con esta comparacién se advierte que los servicios
comprendidos en ambas coberturas poseen distinta naturaleza, finalidad y émbito de prestacién,
puesto que los servicios de la clase 43 se encuentran orientados al alojamiento temporal yalas
actividades propias de establecimientos destinados a hospedaje, mientras que los servicios de la
clase 35 corresponden a actividades de comercializacién, importacién y exportacion de productos
licteos. En consecuencia, no se advierte entre ellos una relacién de complementariedad o

asociacion comercial de ral entidad que pueda inducir al piiblico consumidor a considerar que

provienen de un mismo origen empresarial.

Que, en consecuencia, la diferencia existente entre la naruraleza y finalidad de los servicios
protegidos por cada marca constituye un elemento relevante al momento de valorar la posibilidad
de confusion, pues no se advierte una conexién competitiva directa entre los servicios

concretamente amparados en las clases 43 y 35, atendiendo a sus caracteristicas, finalidad y

dmbito de prestacién,---— -

Que, ademds, resulta pertinente efectuar el andlisis visual y denominativo de las mareas
objeto del presente procedimiento. Al respecto, las denominaciones QUINTA LA
FORTUNATA y-LACTEOS LA FORTUNA S.A. presentan diferencias en cuanto a su
com y estructura, si bien comparten parcialmente la expresion LA

icidn, extensi
A, En efecto,
FORTUNATA, acompafiada de una etiqueta en la que se destaca la figura de un leén

)

marca solicitada se encuentra conformada por la expresién QUINTA
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coronado y elementos ornamentales, mientras que la marca oponente se encuentra constiruida
por LACTEOS LA FORTUNA §.A., acompaniada de una etiqueta de configuracién ovalada y
elementos grificos propios. Estas diferencias, apreciadas en conjunto con la distinta naturaleza de
los servicios protegidos, permiten establecer una impresién general diferenciada entre ambas
marcas y disminuyen la posibilidad de que el publico consumidor pueda asociarlas con un mismo

OFIBEN EMPIESATIAl. -cnnsemm et e e oo e s e e

~ il

Loctoos

"“"- | QUINTA
/ Lo Fortuno

SA

%/ LA FORTUNATA

uf

(marca solicitada) {marca oponente)

En ese sentido, conforme al articulo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en
nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca
debe éspecificar Ia clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se pretende
qﬁuner ph;)tcccl-:in siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés, Este

f .
l,hh{uua melLa una ncgmtmduun del mercado en funcidn de los Frﬂdllutua 0 servicios que
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distingue cada clase, lo cual evita una proteccién automitica en clases distintas a la

registrada.—--- - o

Por tanto, al encontrarse las marcas comprendidas en distintas clases del nomenclador
internacional de Niza, y al no verificarse una relacién de conexidad suficiente entre los servicios
especificamente protegidos en las clases 43 y 35, sumado a las diferencias existentes en sus
respectivas denominaciones y eriquetas, no se configura uno de los elementos necesarios para
determinar la existencia de riesgo de confusién o asociacién empresarial. En consecuencia,
resulta juridicamente viable la coexistencia de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusion

ni de asociacion directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia,---—-—- -

Que, ahondando atin mis en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo daras
diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro gue amparan dos marcas en conflicto,
no se requicre entrar a analizar los elementos ortograficos o las figurativas de las mismas, ya que los

consumidores no se confundtran st ambas marcas Hegan a coexistir en el mercado™ —---—-emeeeeeeeen.

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos

marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusion en la mente del consumider medio al

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura v el
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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 direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

articulo 2° de la Ley de marcas n ¢ 1.294/98, y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad.---- .

Que, la marca solicitada revine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro
de una marca. % S S

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusin al puiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 213/26 emitido por la

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

e s e s i
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
- RESUELVE:
Artic improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
LA A S.A. contra GRACIELA NOEMI VACCARI sobre

marca QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA clase 43,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTEOS LA FORTUNA S.A. CONTRA GRACIELA
NOEMI VACCARI SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA anm
LA FORTUNATA Y ETIQUETA, CLASE 43.

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la mhcu: istro de la
marca QUINTA LA FORTUNATA Y ETIQUETA clase 43 t‘.d.'l:rlt:: n*\ 2494551

solicitada por GRACIELA NOEMI VACCARI,

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

ﬂi’ree:ch,’:-n f}:{ suntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SF HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
Sf, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39.—

Asuncién, 1 h SEP 2076
VISTO:
El expediente caratulado: MERKABA S.A. contra NUEVOS EMPRENDIMIENTOS

INTERNACIONALES S.R.L. sobre oposicién al registro de marca “SI, VIAJOY ETIQUETA”
clase 39, v; i = ——

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “SI, VIAJO Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 39 (marca extranjera), en base al registro de la marca SI!
VIAJES Y ETIQUETA, en la clase 39, por lo que corresponde a esta Direceidn determinar si las

marcas son 0 No confundibles. -

. . i . " = 5
Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por ¢l interés general. e e e s

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

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

“.
>

! Articulo 15°.- Fl registtg de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
c luswa de la misma v a djercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
ntra ‘guicn lcsmnc sus dﬂl‘ﬂ_hn! Pmmumn concede el dq:n:u.hﬂ i npnn:rs: al registro v al uso de Luaiqmcr
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS

INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SI, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39.

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

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

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

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

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

anilisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicidn. -

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

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

marca previstas en la Ley de Mareas-—mmmmmoomoono oo oo o e

Que, corresponde a esta Direccion expedirse respecto a la procedencia o no del recurso
interpuesto, efectuando el andlisis correspondiente sobre la posibilidad de coexistencia entre la
solicitud de registro de la marca extranjera denominada “SI, VIAJO Y ETIQUETA”, presentada
en la Clase 39, y la marca “SI! VIAJES Y ETIQUETA”, previamente concedida v vigente en
NUESTIO Pafs, Clase 30, mm e e =1
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SI, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39.

Que, al realizar el examen comparativo entre la marca solicitada v la marca invocada como
fundamento de la oposicién, se advierte que ambas presentan una marcada semejanza en su
composicion denominativa, al compartir la expresion “SI” seguida de la raiz “VIAJ”,
conformando las denominaciones “SI, VIAJO” y “SI! VIAJES”. Dicha coincidencia determina
una proximidad apreciable desde los aspectos ortogrifico y fonético, toda vez que ambas
expresiones presentan una estructura denominativa semejante v se encuentran construidas sobre
la misma rafz, sin perjuicio de las diferencias existentes entre las terminaciones “VIAJO” y
“VIAJES™. Asimismo, desde el aspecto conceptual, ambas denominaciones evocan de manera
directa la actividad de viajar y el dmbito turistico. En consecuencia, las semejanzas sefialadas

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

Que, en cuanto a la configuracién mixta de las marcas y a las diferencias apreciables entre
sus respectivas etiquetas, corresponde sefalar que, si bien las composiciones grificas presentan
clementos figurativos y disefios propios que permiten establecer diferencias desde el aspecto
visual, tales 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 marcas mixtas reviste
particular importancia ¢l elemento denominativo, en tanto constituye ¢l componente verbal
mediante el cual el consumidor identifica, menciona y solicita habitualmente los servicios en el

mercado. En el presente caso, pese a las diferencias existentes en el disefio, composicién y demds

elementos .d\E las ctiquetas, subsiste una semejanza relevante entre las denominaciones
“S1, VIMO" y “SI! VIAJES”, derivada de la coincidencia en su estructura yen la raiz “VIAJ”, asf
como de la proximidad cgneeptual que ambas generan, por lo que las particularidades grificas de
efiquétas no resultan suficientes para neutralizar las semejanzas existentes en el elemento

impedir que el pablico consumidor pueda relacionar ambas marcas o
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
Si, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39, S —

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

deempresasvinculadas ——— i

(marca extranjera solicitada) (marca oponente registrada)

Que, analizados los listados de servicios, se constata que la marca solicitada pretende
amparar, en clase 39, “acompanamiento de viajeros; alquiler de coches; algudler de vebiculos;
organizacion de cruceros; organizacion de servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante
una aplicacion en linea; organizacion de transporte de pasajeros; organizacion de viajes y visitas
teristicas; erganizacion y reserva de excursiones; organizacion y reserva de viages; reserva de asientos
para viajes acreos; reserva de asientos para viajes en awtobiis; reserva de asientos para viajes en tren;
servictos de informacion de transporte; servicios de transporte de viajeros; servicios de transporte en
m.!abfr':. Aransporte_acreo; transporte fluvial; transporte por teleférico”. Por su parte, la marca
npnm;mn_ "SI Vh‘t_]'.ES'" cuenta con cobertura en clase 39 para “servicios de acompanamiento de
L'ujfm:, organizacion q’f servicios de transporte de pasajeros, organizacion de transporte parva

fr:r/mrm -{srn:.'r!um FESERD |‘E.I de Ja‘u'zzm'r de viafe, reservas de transporte, reservas de viafes, servicios de

.rr;rmjpar!r’] para. l'I'H-M1 mm:zmj transparte de viaferos”. Al respecto, se verifica una coincidencia
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
Si, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39,

directa entre diversos servicios comprendidos en ambas coberturas, particularmente aquellos
relativos al acompanamiento de viajeros, organizacion de transporte de pasajeros, organizacion de
viajes, reservas de viajes y transporte de viajeros, configurindose ademds una evidente afinidad
respecto de los restantes servicios vinculados con el transporte y la actividad turistica. Esta
circunstancia, ponderada conjuntamente con la semejanza denominativa existente entre las

marcas, adquiere especial relevancia para el andlisis de confundibilidad. S RS

Que, ademds, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido
mediante el registro de la marca “SI! VIAJES”, frente a la solicitud posterior de la marca “SI,
VIAJO", por cuanto la semejanza existente entre las denominaciones, unida a la relacién ¥
complementariedad que presentan los servicios comprendidos en las clases 39 y 43, determina un

riesgo de confusién o asociacidn respecto de su origen empresarial, circunstancia que impide

acceder a la pretension registral. N

Que, el Convenio de Parfs posee fuerza legal en nuestro pais, 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 pafs de la Unidn son consideradas

independientes de las marcas registradas en los demis paises” -

Que, por las circunstancias expuestas, la solicitud de registro de la marca “SI, VIAJO”

resulta susceptible de generar riesgo de confusién o asociacién en el publico consumidor respecto
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SI, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39,

concesion del signo solicitado, al encontrarse comprendido dentro de la causal prohibitiva de
registro establecida en la Ley n.2 1.294/98 “De Marcas” -

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que comstituyan una reproduccion imitacion, tradwecion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquicra que sean los
productos o servicios a los que se apligue el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por ¢l cual se

Inebiese hecho conocido el signo” s

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 172/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la
oposicion deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
: RESUELVE:
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
Si, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 39,

Expediente n® 2459785 solicitada por NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALESSEL, i

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de-la— Ea_“ST;'--J{L"-"._]D Y
ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2459785 W por N#JEVDS

EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R.L.

; |
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. ----feee / rrme b ee

Yy -'_'_\"-;{;lj" Directora
g e

e Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SI, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43,

Asuncion, 1 B SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: MERKABA S.A. contra NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
: INTERNACIONALES S.R.L. sobre oposicidn al registro de marca “SI, VIAJO Y ETIQUETA”
Clase 43,y e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “SI, VIAJO Y
ETIQUETA’, solicitada para la clase 43 (marca extranjera), en base al registro de la marca SI!
VIAJES Y ETIQUETA, en la clase 39, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles. . A b

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

velando siempre por el interés general, eeeeee e

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

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

' rlrn:uln 15°.- H registro dl.- una marca hﬁ:hn de :4.1||:rdu con esta lt}? cuncr:dr asu rttuhr el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SI, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43,

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

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas —-eeeeeomeeecee LD

Que, corresponde a esta Direccién expedirse respecto a la procedencia o no del recurso
interpuesto, efecruando el anilisis correspondiente sobre 12 posibilidad de coexistencia entre la
solicitud de registro de la marca extranjera denominada “SI, VIAJO Y ETIQUETA”, presentada
en la Clase 43, y la marca “SI! VIAJES Y ETIQUETA”, previamente concedida y vigente en
nuestro pais, clase 39. - -

e, 4 los efectos de dererminar la existencia o no de posibilidad de confusién entre los
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
Si, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43,

Que, al realizar el examen comparativo entre la marca solicitada y la marea invocada como
fundamento de la opesicidén, se advierte que ambas presentan una marcada semejanza en su
composicién denominativa, al compartir la expresion “SI” seguida de la raiz “VIAJ",
conformando las denominaciones “SI, VIAJO" y “SI! VIAJES”. Dicha coincidencia determina
una proximidad apreciable desde los aspectos ortogrifico y fonético, toda vez que ambas
expresiones presentan una estructura denominativa semejante y se encuentran construidas sobre
la misma raiz, sin perjuicio de las diferencias existentes entre las terminaciones “VIAJO” v
“VIAJES”. Asimismo, desde el aspecto conceprual, ambas denominaciones evocan de manera
directa la actividad de viajar y el dmbito turistico. En consecuencia, las semejanzas sefialadas

constituyen un elemento relevante dentro del anlisis de confundibilidad. -

Que, en cuanto a la configuracién mixta de las marcas y a las diferencias apreciables entre
sus respectivas etiquetas, corresponde sefialar que, si bien las composiciones grificas presentan
elementos figurativos y disefios propios que permiten establecer diferencias desde el aspecto
visual, tales 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 marcas mixtas reviste
particular importancia ¢l elemento denominativo, en tanto constituye el componente verbal
mediante el cual el consumidor identifica, menciona y solicita habitualmente los servicios en el
mercado. En ¢l presente caso, pese a las diferencias existentes en el diseio, composicion y demds
elementos grificos de las etiquetas, subsiste una semejanza relevante entre las denominaciones
“SI, VIAJO” y “SI! VIAJES”, derivada de la coincidencia en su estructura v en la raiz “VIAJ”, asi

como defa prmimid\aﬁ conceptual que ambas generan, por lo que las particularidades grificas de
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SI, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43, -menmeeemee e

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

de empresas Vineuladas. o e

F S

' |

(marca extranjera solicitada) (marca oponente registrada)

Que, analizados los listados de servicios, se constata que la marca solicitada pretende
amparar, en clase 43, “servicios de alojamiento, alguiler de alojamiento temporal y vacacional,
facilitacion de alojamiento en boteles, reservas de alojamiento y babitaciones de hotel, servicivs de
agencia de reservas de alojamiento en botel y servicios de campamentos de vacaciones [ haspedafe|”
Por su parte, la marca oponente “SI! VIAJES cuenta con cobertura en clase 39 para “servicios de
acompanamiento de viajeros, organizacion de servicios de transporte de pasajeros, organizacion de
transporte para circuitos turisticos, reservas de plazas de viaje, reservas de transporte y viajes, sevvicios
de transporte para visitas turisticas y transporte de viaferos.” Al respecto, si bien los servicios
comprendidos en ambas coberturas no son idénticos, corresponde valorar su afinidad atendiendo
a su naturaleza, finalidad, destinatarios, canales de comercializacién y relacion de
-.csmplemm:aﬂedad En este sentido, los servicios de alojamiento y hospedaje comprendidos en la
clase ;/’rgu:xrdan unA relacién directa y complementaria con los servicios de transporte, reservas y

-.}?'Ea lfauqn de ‘-IE'&& comprendidos en la clase 39, en tanto unos v otros se encuentran
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POR. LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES 5.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
SI, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43,

destinados a satisfacer necesidades vinculadas con ¢l desplazamiento y permanencia de viajeros y
pueden ser ofrecidos o contratados dentro de una misma actividad turistica, Esta circunstancia,

ponderada conjuntamente con la semejanza denominativa existente entre las marcas, adquiere

especial relevancia para el andlisis de confundibilidad.--—<-eemmmmceecee

Que, ademds, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido
mediante el registro de la marca “SI! VIAJES”, frente a la solicitud posterior de la marca “SI,
VIAJO”, por cuanto la semejanza existente entre las denominaciones, unida a la relacién y
complementariedad que presentan los servicios comprendidos en las clases 39 ¥ 43, determina un
riesgo de confusién o asociacion respecto de su origen empresarial, circunstancia que impide

acceder a la pretension registral. - - e —

Que, el Convenio de Parfs posce fuerza legal en nuestro pais, 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 pais de la Unién son consideradas

independientes de las marcas registradas en los demds paises”.

Que, por las circunstancias expuestas, la solicitud de registro de la marca “SI, VIAJO”
resulta susceptible de generar riesgo de confusién o asociacién en el piiblico consumidor respecto
de la marca previamente concedida “SI! VIAJES”, considerando la semejanza existente entre sus
elemenros denominativos, la proximidad conceptual que presentan y la relacién de afinidad y

complementariedad que se verifica entre los servicios comprendidos en las clases 43 y 39, aun
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
Si, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursaen la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrd
registrarse como marcas los signos que constitiyan wna veproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintive idénticos o similar, notoviamente
conocida en el sector pertinente del piiblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, euando su usoy registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o wn riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoviedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por d cual se
bubiese becho conocido el signo” —--—eennm

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no retine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.® 173/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. - 5

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por

ABA S.A. contra NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES
gposicion al registro de marca “SI, VIAJO Y ETIQUETA” clase 43,
_Expediente  nY 2459788 solicitada por NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR MERKABA S.A. CONTRA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES S.R.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
Si, VIAJO Y ETIQUETA, CLASE 43. -

Articulo 2- RECHAZAR la solicitud de registro de la mafca “Si, VIAJO Y
ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 245978 “51)&@: por \NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES S.R } - \

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCION RIOS CABALLERO
CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA H-BOX, CLASE 35.

Asuncidn, 75 SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: CYNTHIA CONCEPCION RI0OS CABALLERO contra
ALl MOHAMAD AHMAD sobre oposicion al registro de la marca H-BOX, clase 35,

}f_l ....... rrmaaa B e T P S R

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca H-BOX, solicitada
para la clase 35, en base al registro de marca H-TV, en la clase 35, por lo que corresponde a esta

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley” 4 esta dependencia administrariva, al
momento de analizar la oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interés general. o i i ok e e e

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

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

ro sigho que pueda inducir directa o indircctamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
aiquicr} sca la clase enjque figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCION RIOS CABALLERO
CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA H-BOX, CLASE 35.

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

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

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

Resolucién n” 259/2025, en lo que respecta al anilisis de la confundibilidad entre SIENOS, «oennmeneas

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

andlisis del riesgo de confusidn entre la solicitud en trdmite y el signo invocado en la oposicién. -

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

marca previstas en la Ley de Marcas oo

Que, entre las marcas en pugna H-BOX (solicitada) y H-TV (oponente), ambas
destinadas a distinguir servicios de la Clase 35, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de
conjunto, atendiendo a la impresién general que producen las denominaciones enfrentadas y sin
ctectuar desmembraciones artificiales de sus clementos. En tal sentido, la determinacién de
confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas v diferencias existentes entre las

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

asociacién en el piblico consumidor. B R

Que, desde el aspecto grifico y orrogrifico, H-BOX y H-TV presentan una conformacion

difergficiable. Ambas denominaciones se estructuran a partir de la letra H, seguida de un
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCION RIOS CABALLERO
CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA H-BOX, CLASE 35.

para determinar semejanza entre los conjuntos denominativos, toda vez que los elementos que
ccrmp]etan cada marca presentan una composicion gréﬁca cumplemmeme diferente. En efecto, la
secuencia BOX se distingue claramente de TV por la cantidad de letras, su configuracién y la

disposicién de sus elementos, otorgando a cada marca una fisonomia visual propia y ficilmente

diferenciable.

H-BOX
(marca solicitante)
H-TV

(marca oponente)

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan
coincidencia en la pronunciacién de la letra inicial H, la impresidn sonora que producen en su
conjunto resulta claramente diferenciada. H-BOX incorpora una terminacion breve y marcada
correspondiente a BOX, mientras que H-TV presenta una pronunciacién determinada por las
letras T-V, generando una secuencia sonora diversa. De este modo, la diferencia existente en los
elementos posteriores a la letra H modifica sustancialmente la cadencia, ritmo y sonoridad de

cada expresién, por lo que la coincidencia inicial no alcanza entidad suficiente para generar una

impresidn fg}gﬁ_t_ica confundible entre H-BOX y H-TV. S

H :
/ Que, asimismo, corresponde sefialar que la coincidencia en la lerra H y en la estructura
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCION RIOS CABALLERO
CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA H-BOX, CLASE 35.

determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la
impresion que producen como unidades denominativas. En el presente caso, las expresiones BOX
y TV presentan diferencias evidentes y ficilmente perceptibles, tanto en su conformacién grifica
como ¢n su pronunciacidn, permitiendo al consumidor medio individualizar cada marca y

distinguirlas entre si sin necesidad de realizar un anilisis comparativo detenido.-—----seeseeeeceeee

Que, desde el aspecto conceptual, tampoco se advierte una coincidencia conceprual
relevante entre las denominaciones enfrentadas. La expresion BOX y la combinacién TV poseen
contenidos evocativos diferentes, aun cuando puedan encontrarse vinculadas, de manera general,
con el dmbito de los productos electrénicos. En consecuencia, desde este plano no se advierte una
asociacion conceprual directa que permita vincular H-BOX y H-TV como provenientes de un

MISITIO OTigen EMPresarial s ressemsssrrmmrenmmneeasnsas

Que, por otra parte, debe tenerse presente que la apreciacion marcaria se produce, en
principio, de manera ripida y espontinea, sin que el consumidor efectie una confrontacién
directa y simultinea entre las denominaciones. Bajo esta perspectiva, cada una de las expresiones
analizadas cuenta con una configuracién suficientemente individualizada para permanecer en la
memoria del piblico de manera diferenciada, de modo que la coincidencia en un elemento inicial

de escasa extensién no resulta apta para generar una falsa percepcion de identidad o vinculacién

cmprci-;a.rial entre H-BOX ¥ T R e et it e ———————

Qui, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de contusién al
momerito de la compra constituye el criterio que interesa desde la perspectiva marcaria,
adqgiriendo especial relevancia la primera impresion que las marcas producen en el consumidor a

g EI;I‘E;F._.E{I'.‘ una aprehension espontdnea y global. En este sentido, al confrontar H-BOX y H-T'V, se

adviere\ que las diferencias existentes en los elementos que completan cada denominacion
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCION RIOS CABALLERO
CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA H-BOX, CLASE 35.

resultan  perceptibles desde una primera apreciacidn, particularmente por la distinta
conformacién, extensién y sonoridad de BOX y TV, circunstancias que permiten diferenciarlas

adecuadamente y descartan una impresién de semejanza susceprible de inducir a confusion. -

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se
concluye que la coincidencia existente s¢ encuentra circunscripta a la leera H y a la estructura H-,
mientras que las diferencias que caracterizan la composicién integral de H-BOX y H-TV poseen
entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como provenientes de un misma
origen empresarial o vinculadas econémicamente. La distinta conformacion de los elementos
BOXy TV, asi como la diferente impresién visual, fonética y conceptual que producen las marcas
consideradas en su conjunto, permiten al puiblico consumidor individualizarlas y distinguirlas

entre s, resultando viable su coexistencia pacifica en el mercado.--—---veeeeee

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacion produce en el conswmidor medio, Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en clementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
Udrids marcas no som, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comin, presentan suficientes
diferencias grdficas, foneticas o conceptuales. Fsta capacidad reswlta especialmente relevante en el
presente caso, en el que, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las

diferencias  existentes entre las  demominaciones permiten al consumidor distinguirlas
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCION RIOS CABALLERO
CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA H-BOX, CLASEF 35.

lugar preferente el que propugna wna vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica’ -

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 direccion considera que la presente
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” 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad, « e

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

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

KL TN ERERNE R, mrer st womrpspsmssser oot ittt A i -

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 427/26 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder ast en

derecho. =

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

S RESUELVE:
i

1.- DEE.{AMR improcedente y no hacer lugar a la accidn deducida por
CONCEPCION RIOS CABALLERO contra ALI MOHAMAD

tos de Derecho de Marcas — Pag 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR CYNTHIA CONCEPCION RIOS CABALLERO
CONTRA ALI MOHAMAD AHMAD SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA H-BOX, CLASE 35.

AHMAD sobre oposicion al registro de la marca H-BOX, clase 35, Expediente n®
2573239 solicitada por ALl MOHAMAD AHMAD. -——rmmrmmrmmeeeece

Articulo 2.- DISPONER [ prosecucion de trimites de la s 1c1l:ud ::If registro de la
marca H-BOX, clase 35, Expediente n°® 2573239 solici d. pﬂr ALl MOHAMAD

F N T I B e —

VA
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. / / J

.l" -'u'L

h[.vm GA'SUAREZ
irectora "
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICION

A LA MARCA CACIQUE Y ETIQUETA, CLASE 30, OPOSICION N° 2086939,
INTERPUESTA SUPERMERCADO GUARANI S.R.L.

Asuncién, 16 SEP 2006

VISTO:

El expediente de oposicién contra la marca CACIQUE Y ETIQUETA, clase 30,
oposicion N* 2086939, interpuesta por SUPERMERCADO GUARANI §.R.L.---ceemememmme

CONSIDERANDO:

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

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

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

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Directora

untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 222 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “|B STORE Y ETIQUETA", CLASE 35,
EXPEDIENTE n° 1844729.

Asuncién,

16 SEP 2028
VISTO:
El Recurso de Aclaratoria Acta n® 2678609 presentado en fecha 21 de agosto de 2026, por el
ABG. ANA GARCIA y; et N GR35

RESULTA:

Que, el Arr. 387 del Cédigo Procesal Civil establece: “Objeto de la adlaratoria. Las partes
podrin, sin embargo, pedir adaratoria de la resolucion al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado,
con el objeto de que: a) corrifa cualguier ervor material: b)adare alguna expresion oscura, sin altevar lo
sustancial de la decision; y ¢) supla cualguicr omision en que hubicre incurvido sobre algunas de las

pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningsin caso se alterard lo sustancial de la decision,” --
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 materia de Recursos de Nulidad,
Apelacidn, Reposicién y Aclaratoria expresa: “nuestro codigo de forma, al prever este recursoe o remedio
procesal para la correccion de errores materiales, adaracion de conceptas oscueros, asi como para suplir Las
cuestiones omitidas por el drgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifigue, adare o supla en s caso.
Astmismo, como todo recurso, la aclavatoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. Fl
agravio a ser reparado podria ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omision incurrida. Sin

embargo, yAomo tambicy establece nuestro codigo de manera expresa, su correccion no debe alterar lo
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 222 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JB STORE Y ETIQUETA”, CLASE 35,
EXPEDIENTE n° 1844729, :

por finalidad subsanar defectos de la resolucion, evitando ¢ alargamiento injustificade del proceso
(principio de celeridad)™" - s R e

Que, respecto de la solicitud de aclaratoria planteada, mediante la cual se solicita la
correccion de los datos del titular de la oposicién, de FERNANDO JAVIER MENZI a [BG CORP
S.A., corresponde sefialar que, conforme surge de los antecedentes obrantes en autos y de la verificacién
efectuada en el sistema informitico de la DINAPI, se constata que en el Registro N® 359973,
carrespondiente a la Clase 35, contintia figurando como titular FERNANDO JAVIER MENZI -

Que, si bien el nuevo titular manifiesta que se ha solicitado la renovacién y transferencia de
la marca en las Clases 41 y 43, cabe sefialar 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.--—---s-r-- - e

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

FERNANDO JAVIER MENZI continuaba figurando como titular de dicho registro en el sistema
informdtico de la DINAPI, razén por la cual la resolucién fue dictada correctamente a su nombre,-------

Que, en consecuencia, no se advierte la existencia de un error material ¢ involuntario que
deba ser objeto de rectificacidn, sino que la pretensién formulada procura modificar la identificacién
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

expuestm./[nw«ﬁchliamria resulta improcedente.-----

! i pndencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en
atialde Eecu sos de Nulididd, Apelacion, Reposicion y Aclaratoria. Pag. 56.
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POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA
RESOLUCION n° 222 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “JB STORE Y ETIQUETA”, CLASE 35,
EXPEDIENTE n® 18447 29, oo

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- NO HACER. LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolucion ne
222 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Direccién Asuntos Marcarios

Litigi D508, i

Articulo 2.- RATIFICAR. la Resolucién N 222/26. p

PresSente, --------mr -

Articulo 3.- NOTIFIQUESE, por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALEON US IP LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUPER COREGA”
CLASE 05.

Asuncion, T 5 g E F ?_[]ZE
VISTO:

El expediente caratulado: HALEON US IP LIMITED contra LABORATORIOS
GALENO 5.A. sobre oposicion al registro de marca “SUPER COREGA” clase 05, yjee-weermeeeeeme

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 elase 05
respectivamente, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

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

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

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

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

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

clistvgde la mista y a ejercer ante los drganos jurisdiceionales las acciones y medidas que correspondan
quidn lesi derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
Signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusién o asociacidn entre los productos o servicios
quicra sea la clase erj que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALEON US IP LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUPER COREGA”
CLASE 05.

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

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

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

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominacién solicitada SUPER. COREGA se
observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de

oposicion COREGA, se percibe que entre las mismas existen clementos que las hacen

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

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contesté el traslado de la oposicién denwro del
plazo legal estipulado, lo que derivd en la declaracién de su rebeldia, conforme a lo establecido en
cl Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldia en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho

de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirrué los argumentos planteados en la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALEON US IP LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUPER COREGA”
CLASE 05.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaracién de rebeldia no solo otorga

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

solicitada para su registro. s

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

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 oposicion.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podri
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del publico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de cansar
confusion o un riesgo de asociacion con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguicra sea la manera o medio por el cual se

hubiese becho conocido el signo”. L A T

Que, ponlo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SFE HACF LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR HALEFON US IP LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO
S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA “SUPER COREGA”
CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.* 597/26, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.——-memmmeoeee e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
HALEON US IP LIMITED contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre
oposicion al registro de marca “SUPER COREGA” clase 05, Expediente n® 2494057

solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A - eeeo- SsaaaE
Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de a “SUPER. COREGA”
clase 05, Expediente n® 2494057 solicitada por LABORATORIOS GALENO §.A

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

W

? -~ B Bl s

on de Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.

Asuncién, 4 & SEP 2006
VISTO:

El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposicion al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA,
L e  — e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca NUEK, solicitada
para la clase 36, en base al registro de marca NUCLE, en la clase 35, por lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles. = =

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

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

velando siempre por el interéds general, as -

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

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

"Articul - El régistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
CONEF, L\qulen lesione sus erechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro v al uso de cualquicr
otro Sigho que pueda indycir directa o indirectamente a confusion o asociacion entre los productos o servicios
figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAGAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.

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

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

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

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

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

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

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

marea previstas en la Ley de Marcas. oo -

Que, entre las marcas en pugna NUEK (solicitada) y NUCLE (oponente), destinadas a
distinguir servicios de las Clases 36 y 35, respectivamente, corresponde efectuar el cotejo sucesivo
y de conjunto, atendiendo a la impresion general que producen las denominaciones enfrentadas y
sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinacién de
confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas v diferencias existentes entre las
marcas, conjuntamente con la naturaleza y relacién de los servicios que pretenden distinguir, a fin

de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusién o

asociacién en el pablico consumidor. - e e e e

desde el aspecto grifico v ortogrifico, NUEK y NUCLE presentan una
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.

reducido de sus respectivas estructuras y no determina, por sf 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 continiia con E-K, mientras que
NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminacién K de la solicitada constituye un elemento
grfico distintivo frente a la terminacién E de la oponente, precedida por el grupo CL. Estas

diferencias, apreciadas en la toralidad de cada denominacién, otorgan a las marcas una fisonomia

visual propia y permiten su individualizacién por parte del piblico consumidor.--=--eeeeeeeecs

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan
coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresion auditiva que producen en su
conjunto resulta diferenciada, NUEK se caracteriza por una estructura breve y una terminacién
marcada en el sonido correspondiente a la letra K, mientras que NUCLE presenta una estructura
mds extensa v una secuencia final diversa, determinada por los sonidos correspondientes a C-L-E.
De este modo, la distinta conformacidn de sus elementos posteriores modifica la cadencia, ritmo
v sonoridad de cada expresion. En consecuencia, la coincidencia inicial advertida no alcanza

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

Que, asimismo, corresponde sefialar que la coincidencia en las letras iniciales NU
constituye un elemento comin de extensién limitada dentro de denominaciones breves, por lo
que no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por si misma, una semejanza
determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la

impresion que™producen como unidades denominativas. En el presente caso, la diferente
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.

Que, desde el aspecto conceptual, no se advierte que NUEK y NUCLE posean un
significado concreto y coincidente que permita establecer una asociacién co nceprual directa entre
ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenta, €n su conjunto, una evocacion semdntica
evidente que permita vincularlas entre si o atribuirles un contenido conceptual comiin. En
consecuencia, desde este plano no se advierte un elemento adicional de semejanza susceptible de

reforzar las coincidencias parciales existentes en los aspectos grifico y fonético, —--—--wwmemememeee-

Que, a mayor abundamiento, la valoracién de las denominaciones enfrentadas debe
efectuarse considerando la percepcion que razonablemente tendrd el consumidor medio de los
servicios comprendidos en las Clases 36 y 35, quien se encontrard ante dos expresiones de
estructura breve pero claramente diferenciadas en su compaosicién. La presencia comiin de NU
no resulta suficiente para provocar una asociacién empresarial, toda vez que el resto de los

elementos que conforman cada denominacién presenta diferencias sustanciales y Ficilmente

PEICEPUIDIES, aormemmm oo e s ke e it i e e

Que, en cuanto a fa relacién entre los servicios, corresponde sefalar que la marca
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.

relacion de tal intensidad que permita considerar confundibles las actividades amparadas,

atendiendo a que presentan distinta naturaleza, finalidad y funcién econdmica.

Que, por tanto, efecruado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se
concluye que las semejanzas existentes se encuentran circunscriptas a la coincidencia parcial de las
letras iniciales NU, mientras que las diferencias que caracterizan la composicién integral de
NUEK y NUCLE poscen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como

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

coexistencia pacifica en el mercad o, e s .

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusion al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensién espontinea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

BT LT | T R RNR A ettt e e A

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
rmpacto general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en dlementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
vArias marcas no son, en principio, suficientes pava generar confusion. El conswmidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, ann compartiendo una raiz comuén, presentan suficientes
diferencias grificas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad resulta especialmente relevante en el
presente caso, en el que, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las

diferen extiteptes entre las  denominaciones permiten al  consumidor distinguirias
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADEF E INTERMEDIAGAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.

Que, asf también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mds
Srecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas ban de ser analizadas con
arreglo a su vision en conjunto”, y que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “ocupa un
lugar preferente el que propugna una visiin de conjunto sincretica, desde la totalidad de los

clementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica.’ -

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 direccién considera que la presente
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® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. «-— e e SRS S R S )

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

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

T e e S S S e i s o e e

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al puiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 395/25 emitido por la
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

T T USSR
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 36.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A. contra NUEK
PAYMENTS, S.L. sobre oposicion al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase
36, Expediente n® 2494647 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.~——— e

Articulo 2.-  DISPONER la prosecucion de trdmites de la-solicitud de-registro de la
marca NUEK Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n%ﬂ ?\‘sﬁ‘iicimd:ﬁg NUEK
PAYMENTS, §.L.-rrreermsemmmmcnsssmsesossimnsssmnnammsinns : = =

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, -— i 5 ) :
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asuncion, ‘lﬁ GEP EEEE
VISTO:

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

contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposicidn al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA,
Clase 35, Wy

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca NUEK, solicitada
para la clase 35, ¢n base al registro de marca NUCLE, en la clase 35, por lo que corresponde a esta

Direccidn determinar si las marcas son o no confundibles. ——-eeeemememm e -

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

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

velando siempre por el interés general. ---——--- =~ - -
ge

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

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

" Articulo 35° - H registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.--

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

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas ceeeessmmsnes s -

Que, entre las marcas en pugna NUEK (solicitada) y NUCLE (oponente), ambas
destinadas a distinguir servicios de la Clase 35, corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de
conjunto, atendiendo a la impresién general que producen las denominaciones enfrentadas y sin
efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinacién de
confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas v diferencias existentes entre las
marcas, conjuntamente con la naturaleza y relacion de los servicios que pretenden distinguir, a fin
de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusion o

asociacion en el pablico consumidor e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAGAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.

reducido de sus respectivas estrucruras y no determina, por si 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 contintia con E-K, mientras que
NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminacién K de la solicitada constituye un elemento
grifico distintivo frente a la terminacion E de la oponente, precedida por el grupo CL. Estas
diferencias, apreciadas en la totalidad de cada denominacidn, otorgan a las marcas una fisonomia

visual propia y permiten su individualizacién por parte del pblico consumidor.

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan
coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresion auditiva que producen en su
conjunto resulta diferenciada. NUEK se caracteriza por una estructura breve y una terminacién
marcada en ¢l sonido correspondiente a la letra K, mientras que NUCLE presenta una estructura
mds extensa y una secuencia final diversa, determinada por los sonidos co rrespondientes a C-L-E.
De este modo, la distinta conformacidn de sus elementos posteriores modifica la cadencia, ritmo
y sonoridad de cada expresién. En consecuencia, la coincidencia inicial advertida no alcanza

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

Que, asimismo, corresponde sefalar que la coincidencia en las letras iniciales NU
constituye un elemento comin de extension limitada dentro de denominaciones breves, por lo
que no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por si misma, una semejanza
determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la
impresion que producen como unidades denominativas. En el presente caso, la diferente
extension de ambas expresiones, la diversa sucesidn de sus letras y, particularmente, sus
terminaciongé EK y Cﬁuuduccn diferencias perceptibles que permiten al consumidor medio

-- o
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A,
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, desde el aspecto conceptual, no se advierte que NUEK y NUCLE posean un
significado concreto y coincidente que permita establecer una asociacién conceptual directa entre
ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenta, en su conjunto, una evocacién semdntica
evidente que permita vincularlas entre si o atribuirles un contenido conceprual comin. En

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

reforzar las coincidencias parciales existentes en el aspecto grifico y fonético

Que, a mayor abundamiento, la valoracion de las denominaciones enfrentadas debe
efectuarse considerando la percepcidn que razonablemente tendrd el consumidor medio de los
servicios comprendidos en la Clase 35, quien se encontrari ante dos expresiones de estructura
breve pero claramente diferenciadas en su composicion. La presencia comin de NU no resulta
suficiente para provocar una asociacién empresarial, toda vez que el resto de los elementos que

conforman cada denominacién presenta diferencias sustanciales y ficilmente perceptibles. -

Que, en cuanto a la relacién entre los servicios, corresponde sefialar que ambas marcas se
encuentran destinadas a distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 y que existe cierta
proximidad entre algunas de las actividades amparadas. En particular, se observa coincidencia
parcial en servicios vinculados con la operacién o explotacién de mercados en linea y programas

de fidelizacidén. i i i n ' Ente con e
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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 econémicamente, resultando viable su

coexistencia pacifica en el mercado. - .

Que, al respecto, la doctrina mas destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es ¢l criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehensidn espontinea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacion de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

T |8 SIS, et

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcidn del
impacte general que la denominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en clementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a
Uarids MArcas no son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comin, presentan suficientes
diferencias grdficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad resulta especialmente relevante en el
presente caso, en el que, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las
diferencias existentes entre las denominaciones permiten al conswmidor  distinguirlas

B T OB IR ENE L oo msincusasssamimsion e v A s

Que, asi también el Dr. Fernindez Novoa, menciona: “Una de las reglas mis
[frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con
arreglo a su visig miafg{'nnm”, vy que... para la comparacién de dos marcas en conflicto “oenpa un

lugar preferénte e que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAGAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35,

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 direccion considera que la presente
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® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad, —— e

Que, la marca solicitada retine las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca s o

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piiblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 394/25 emitido porla
jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposicién deducida por corresponder asi en

derecho. i ’ T S Sy s e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

= oposicidn al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase
51 solicitada por NUEK PAYMENTS, §.L.----
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 35.

icimda\ gistro de la
sniicitad::%rr MNUEK

Articulo 2.-  DISPONER la prosecucién de trimites de la
marca NUEK Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n /(-i
PAYMENTS, S.L.- s

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

Directora
Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE F INTERMEDIAGAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 42.

Asuncion, ., , __
16 SEP 200
VISTO:
El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
contra NUEK PAYMENTS, S.L. sobre oposicién al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA,
e ——— e e e e e —

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién 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 lo que corresponde a esta

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles, -« emmeoeeeeceeee. S

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar l2 oposicién a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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

velando siempre por el interéds general. - o

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

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

" Articufo 15°.- Ehqegistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

dtn:chus Asimismo concede el :I:m.hu a {:puncrs:r al t‘LEIiEI‘U y al uso de cua[qmﬂ
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 42.

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas oo

Que, entre las marcas en pugna NUEK (solicitada) y NUCLE (oponente), destinadas a
distinguir servicios de las Clases 42 y 35, respectivamente, corresponde efectuar el cotejo sucesivo
y de conjunto, atendiendo a la impresidn general que producen las denominaciones enfrentadas ¥
sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal sentido, la determinacién de
confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas vy diferencias existentes entre las
marcas, conjuntamente con la naturaleza y relacién de los servicios que pretenden distinguir, a fin
de establecer si tales circunstancias resultan susceptibles de generar riesgo de confusién o

asociacién en el pablico consumidor. ---- et i it b

desde el aspecto grifico y ortogrifico, NUEK y NUCLE presentan una

-orformacién'diferenciable. La denominacién solicitada se encuentra integrada por cuatro letras,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
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reducido de sus respectivas estructuras y no determina, por si sola, una semejanza suficiente entre
los conjuntos denominativos. En efecto, a partir de las letras comunes iniciales, las marcas
presentan secuencias completamente distineas, pues NUEK contintia con E-K, mientras que
NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminacién K de la solicitada constituye un elemento
grifico distintivo frente a la terminacién E de la oponente, precedida por el grupo CL. Estas
diferencias, apreciadas en la roralidad de cada denominacién, otorgan a las marcas una fisonomia

visual propia y permiten su individualizacidn por parte del publico consumidor,------ceceemeee- -

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan
coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresién auditiva que producen en su
conjunto resulta diferenciada. NUEK se caracteriza por una estructura breve y una terminacion
marcada en el sonido correspondiente a la letra K, mientras que NUCLE presenta una estructura
mds extensa y una secuencia final diversa, determinada por los sonidos correspondientes a C-L-E.
De este modo, la distinta conformacién de sus elementos posteriores modifica la cadencia, ritmo
y sonoridad de cada expresién. En consecuencia, la coincidencia inicial advertida no alcanza

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

Que, asimismo, corresponde sefialar que la coincidencia en las letras iniciales NU
constituye un elemento comin de extensién limitada dentro de denominaciones breves, por lo
que no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por si misma, una semejanza
determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la
impresiongue producen como unidades denominativas. En el presente caso, la diferente
extgfision de ambas expresiones, la diversa sucesién de sus letras y, particularmente, sus

séminaciones EK § CLE, introducen diferencias perceptibles que permiten al consumidor medio

gurirlas sin necesidad de realizar un andlisis comparativo detenido.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 42.

Que, desde el aspecto conceprual, no se advierte que NUEK y NUCLE posean un
significado concreto y coincidente que permita establecer una asociacién conceptual directa entre
ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenta, en su conjunto, una evocacién semdntica
evidente que permita vincularlas entre si o atribuirles un contenido conceptual comin. En
consecuencia, desde este plano no se advierte un elemento adicional de semejanza susceptible de

reforzar las coincidencias parciales existentes en los aspectos grifico y fonético.—--—seemeeccncc . -

Que, a mayor abundamiento, la valoracién de las denominaciones enfrentadas debe
efectuarse considerando la percepcidén que razonablemente tendri el consumidor medio de los
servicios comprendidos en las Clases 42 y 35, quien se encontrari ante dos expresiones de
estructura breve pero claramente diferenciadas en su composicién. La presencia comiin de NU
no resulta suficiente para provocar una asociacién empresarial, toda vez que el resto de los

elementos que conforman cada denominacidn presenta diferencias sustanciales y ficilmente

perceptibles. - " i ST s

Que, en cuanto a la relacién entre los servicios, corresponde seiialar que la marca

solicitada NUEK

que la marca oponente NUCLE mww

comercial-comprendid i lase in dos principalmente con la operacidn de mercado
n lipéa rmedjacion y administracion comercial de programas de fidelizacidn, rodos ellos con
ung orient; pecifica hacia el sector agroindustrial. En consecuencia, atendiendo a su

distinta naturaleza,) finalidad y dmbito de prestacién, no se advierte una relacién de

cpmplementaris =-: d/o sustitucion suficientemente estrecha que permita establecer un riesgo de
e '
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confusién entre los servicios amparados por las marcas enfrentadas. La circunstancia de que
determinados servicios comerciales puedan eventualmente urtilizar herramientas o plataformas
tecnolégicas no determina, por sf sola, una identidad o proximidad relevante desde la perspectiva

marcaria, pues se trata de actividades de distinta naturaleza y dirigidas a satisfacer necesidades
diferentes. . . -

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo v de conjunto de las marcas enfrentadas, se
concluye que las semejanzas existentes se encuentran circunseriptas a un elemento inicial de
reducida extensién, mientras que las diferencias que caracterizan la composicion integral de
NUEK y NUCLE poseen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como

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

coexistencia pacifica en el mercado, S

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

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

entre las mismas, —-=---meceeecesmrmmmmremraa - - -

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacidn produce en el consumidor medio, Es erucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefifos o sufijos comunes a

VArias MAredi ne son, en principio, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la

IHERAY EREYe SIENOS guie, At mmpam'mda WA VLT COMEET, presentan ﬂ.{ﬁnk'?:mr
fevencias grdficas, foneticas o conceptuales, Fta capacidad resulta especialmente relevante en el
caso, en el que, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las
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diferencias existentes entre las demominaciones permiten al consumidor distinguirlas

adecwadamente.

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

clementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética ¥ grifica.’ -

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el
articulo n® 2 de la Ley de Marcas n® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad. -------eeereeeee R

Que, la marca solicitada redne las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro
de una marca.- - e

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

improcedente, consecugntemente, corresponde confirmar el Dictamen n” 396/25 emitido por la
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
REDE AGRO FIDELIDADE E INTERL’[EDIE{;JE.D S5.A. contra NUEK
PAYMENTS, S.L. sobre oposicién al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase
42, Expediente n® 2494644 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.-—mee .

gom
-\‘\

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trdmites de lasolicitud
marca NUEK Y ETIQUETA, clase 42, Expediente 24 4@% solicit
PAYMENTS, §.L. SIS o)

~
Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. /_/J \f

registro de la
ada por NUEK
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09.

Asuncion, 16 SEP 2006
VISTO:
El expediente caratulado: REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A,

contra NUEK PAYMENTS, S.L.. sobre oposicion al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA,
clase 09, y,~ e s e e s e e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca NUEK, solicitada
ara la clase 09, en base al registro de marca NUCLE, en la clase 35, por lo que corresponde a esta
p B! pRLag; P

Direccion determinar si las marcas son o no confundibles,---- SE-ES waame

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

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

velando siempre por el interés general. - R S

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

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

27N

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

sivo de la misma y a ejbrcer ante los drganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
confra quien lesione sus dergchos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquier
atre signo que p inducir directa o indirectamente a confusion o asociacidn entre los productos o servicios
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del FEgistro marcario se encuentran para

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

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

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIGNOS, --mrena =

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

andlisis del riesgo de confusién entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la OpOSICiOn, ==

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

marca previstas en la Ley de Marcas. o

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, respectivamente, corresponde
cfecruar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la impresién general que producen las
denominaciones enfrentadas y sin efectuar desmembraciones artificiales de sus elementos. En tal
sentido, la determinacién de confundibilidad exige ponderar integralmente las semejanzas y
diferencias existentes entre las marcas, conjuntamente con la naturaleza y relacién de los
productos y servicios que pretenden distinguir, a fin de establecer si tales circunstancias resultan

susceptibles de generar riesgo de confusidn o asociacién en el publico consumidor -eeserveseace =

———

€, d&r\ el aspecto grifico y ortogrifico, NUEK y NUCLE presentan una
confprmacién diferenciable. La denominacién solicitada se encuentra integrada por cuatro lerras,
- :Etgi. mientras que la marca oponente estd compuesta por cinco letras, N-U-C-L-E. Si bien

es.comparten las letras iniciales NU, dicha coincidencia se limita a un segmento
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09.

reducido de sus respectivas estructuras y no determina, por sf 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 continda con E-K, mientras que
NUCLE incorpora C-L-E. Asimismo, la terminacién K de la solicitada constituye un elemento
grifico distintivo frente a la terminacién E de la oponente, precedida por ¢l grupo CL. Estas

diferencias, apreciadas en la totalidad de cada denominacién, otorgan a las marcas una fisonomia

visual propia y permiten su individualizacién por parte del piiblico consumidor.

Que, en cuanto al aspecto fonético, si bien ambas denominaciones presentan
coincidencia en su inicio, derivada de la secuencia NU, la impresién auditiva que producen en su
conjunto resulta diferenciada. NUEK se caracteriza por una estructura breve y una terminacion
marcada en el sonido correspondiente a la letra K, mientras que NUCLE presenta una estructura
mds extensa y una secuencia final diversa, determinada por los sonidos correspondientes a C-L-E.
De este modo, la distinta conformacién de sus elementos posteriores modifica la cadencia, ritmo
y sonoridad de cada expresion. En consecuencia, la coincidencia inicial advertida no alcanza

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

Que, asimismo, corresponde sefialar que la coincidencia en las letras iniciales NU
constituye un clemento comin de extension limitada dentro de denominaciones breves, por lo
que no puede ser valorada de manera aislada ni conferir, por si misma, una semejanza
determinante. El examen debe recaer sobre las marcas en su integridad, considerando la

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

, introducen diferencias perceptibles que permiten al consumidor medio

de realizar un andlisis comparativo detenido, - —eeeemeeeem
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09. —

Que, desde el aspecto conceptual, no se advierte que NUEK y NUCLE posean un
significado concreto y coincidente que permita establecer una asociacién conceptual directa entre
ambas. Ninguna de las dos denominaciones presenta, en su conjunto, una evocacién semdntica
evidente que permita vincularlas entre si o atribuirles un contenido conceprual comin. En
consecuencia, desde este plano no se advierte un elemento adicional de semejanza susceprible de

reforzar las coincidencias parciales existentes en los aspectos grifico y fonético.

Que, a mayor abundamiento, la valoracidn de las denominaciones enfrentadas debe
efectuarse considerando la percepeion que razonablemente tendri el consumidor medio de los
productos y servicios comprendidos en las Clases 09 y 35, quien sc encontrard ante dos
expresiones de estructura breve pero claramente diferenciadas en su composicion, La presencia
comin de NU no resulta suficiente para provocar una asociacién empresarial, toda vez que el
resto de los elementos que conforman cada denominacién presenta diferencias sustanciales y

ficilmente percepribles, oo . i

Que, en cuanto 4 la relacién entre los productos y servicios, corresponde sefialar que la

e racilit; ansacciones financieras, en A5 Productos de Natilraiey
tecnolégica. Por su parte, la marca oponente NUCLE s¢ encuentra destinada a distinguir

e — . . 5 i o -
operaciod de mwrcados en linea, intermediacion comercial v administracién d programas de
fidelizs on una orientacion especifica hacia el sector agroindustrial, En consecuencia, si bien
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09. -

para establecer una identidad, complementariedad necesaria o proximidad sustancial entre los

productos y servicios enfrentados, atendiendo a su distinta naruraleza, finalidad y funcién en el

Que, por tanto, efectuado el cotejo sucesivo y de conjunto de las marcas enfrentadas, se
concluye que las semejanzas existentes se encuentran circunscriptas a un elemento inicial de
reducida extension, mientras que las diferencias que caracterizan la composicién integral de
NUEK y NUCLE poseen entidad suficiente para evitar que el consumidor las perciba como
provenientes de un mismo origen empresarial o vinculadas econémicamente, resultando viable su

coexistencia pacifica en el mercado. e s e

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se obtiene de una aprehension espontinea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacién de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

entre las mismas, e e i i S

Que, Jorge Otamendi seala que: “La confuusion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacin produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya gue los prefijos o sufijos comunes a
Larias Mmarcas no son, en principio, suficientes para genevar confusion. El conswemidor tiene la
capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raiz comin, presentan suficientes
diferencias grdficas, foneticas o conceptuales. Esta capacidad resulta especialmente relevante en el
presente gaso, en el 'que, pese a la identidad de los productos comprendidos en la Clase 30, las
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09.

Que, asi también el Dr, Fernindez MNovoa, menciona: “Una de Las reglas mds
frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es gue las marcas han de ser analizadas con
arveglo a su vision en conjunto”, y que... para la comparacién de dos mareas en conflicro “ocupa un
lugar preferente el que propugna una vision de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

clementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica.’ -

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el
articulo n” 2 de la Ley de Marcas n” 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad. . e arsiages o e

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

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

de una marca. - e . A e A AR -

Que, esta Direccidn considera que la marea solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusidn al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n® 397/25 emitido porla

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

derecho. e g e

o

\\ Por tanto,

Dmcw DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

indez Novpa — Fundamgntps de Derecho de Marcas - Pag 199,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCION DEDUCIDA POR REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.
CONTRA NUEK PAYMENTS, S.L. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NUEK Y ETIQUETA, CLASE 09.

RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A. conra NUEK
PAYMENTS, S.L. sobre oposicién al registro de la marca NUEK Y ETIQUETA, clase
09, Expediente n® 2494640 solicitada por NUEK PAYMENTS, S.L.-——-:-_-_ --------------------

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trdmites de lafolicitud de reyistro de la

marca NUEK Y ETIQUETA, clase 09, Expediente ?"/2:}':3 40 solicitada por NUEK
PAYMENTS, S L

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, - f-r-femderteeeedee )

Directora
Asuntos Marcarios Lirigiosos

._"":"_‘_\.?{.I Dj ! . =
N4
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA
S.P.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE
25.

Asuncidn, 17 CEP 076
VISTO:

El expediente caratulado: LUZ CELESTE VELY DE CASCO contra INVICTA S.P.A.
sobre oposicion al registro de marca “INVICTA” clase 25, v;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “INVICTA”,
solicitada para la clase 25 (marca extranjera), en base a la marca concedida “INVICTUS” clase 25,

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

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

¢l signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria

velando siempre por el interés general. ----- e e e

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

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

cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
rechos. Asimismo concede ¢l derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA
S.P.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE
25, - ¥

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

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

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas, S

Que, corresponde a esta Direccién expedirse respecto a la procedencia o no de la
oposicidn interpuesta, efectuando el andlisis correspondiente sobre la posibilidad de coexistencia
entre la solicitud de registro de la marca denominada INVICTA, presentada en la Clase 25, que
pretende distinguir prendas de vestir, cinturones, calzado y articulos de sombrereria, v la marca
INVICTUS, previamente concedida y vigente en nuestro pais en la misma Clase 25, que protege
todos los productos comprendidos en dicha clase. e -

,al realizar el cotejo entre las marcas INVICTA (solicitada) y INVICTUS
{oponghte), se constata. que ambas denominaciones presentan una configuracién grifica y
ifica proxima, toda vez que comparten integramente la expresion INVICT, ubicada al

o y ocypando la misma posicién dentro de ambas composiciones. Si bien las desinencias A y

'|I —,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA
S.P.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE
25.

US son diferentes, la coincidencia exacra 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 INVICTA ¢ INVICTUS presentan
una marcada coincidencia sonora, especialmente en el segmento inicial INVICT, mientras que
sus respectivas terminaciones A y US introducen diferencias en la articulacion y terminacién
sonora. No obstante, dichas diferencias deben ser apreciadas conjuntamente con la fuerte
coincidencia existente entre ambas denominaciones, sin efectuar una desmembracién artificial de

las mismas, pudiendo la semejanza advertida generar una proximidad auditiva susceptible de

producir confusién o asociacién empresarial. e 1

Que, desde el punto de vista cunccpmal, INVICTA ¢ INVICTUS constituyen términos

de origen latino vinculados a la idea de aquello que no ha sido vencido o conquistado,

ducen ks marcas.

%
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA
S.P.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE
F B e

Que, asimismo, corresponde sefialar que ambas marcas se encuentran destinadas a
distinguir productos comprendidos en la Clase 25, existiendo identidad de clase y una relacién
directa entre sus coberturas, considerando que la marca INVICTUS se encuentra protegida para
todos los productos comprendidos en dicha clase, dentro de los cuales quedan comprendidos los
productos especificos amparados por INVICTA, consistentes en prendas de vestir, cinturones,

calzado y articulos de sombrererfa. =

Que, las directrices de marcas establecen que el andlisis de confundibilidad debe
cfectuarse atendiendo a la impresion de conjunto producida por las mareas, considerando
integralmente sus semejanzas y diferencias, asf como la naturaleza y relacién existente entre los
productos que distinguen. En ¢l presente caso, la coincidencia integra del elemento INVICT,
unida 2 la identidad de clase y a la amplitud de la cobertura de la marca oponente, determina que

las diferencias existentes entre A y US no resulten suficientes para excluir la posibilidad de

confusion o asociacién empresarial,

‘Q_!.;u:T en razon de las semejanzas existentes encre la marca solicitada y la oponente, ¥
considerando que ambas tienen por finalidad distinguir productos comprendidos en la misma
clase, existiendo ademds coincidencia directa entre los productos protegidos, el publico
consumidor puede verse inducido a error respecto de su procedencia empresarial, pudiendo
interpretar que | los productos identificados con INVICTA e INVICTUS provienen de un
mismo itular o dewmpresas econdémicamente vinculadas. En consecuencia, corresponde concluir
{gn figura un fjesgo de confusién y/o asociacién susceptible de afectar la funcidn distintiva

OPONEnte. 1= =
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SF HACE LUGAR. A LA ACCION
DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA
S.P.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE
25,

Que, ademis, corresponde reconocer la prevalencia del derecho previamente adquirido
mediante el registro de la marca INVICTUS, frente a la solicitud posterior de la marca
INVICTA, por cuanto las semejanzas existentes entre ambas denominaciones, sumadas a la
identidad de clase y a la coincidencia de los productos comprendidos en sus respectivas
coberturas, determinan un riesgo de confusidn y asociacion que impide acceder a la pretension

registral.

Que, el Convenio de Paris posee fuerza legal en nuestro pais, 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 wun pais de la Union son consideradas
independientes de las marcas registradas en los demds paises”, En consecuencia, la existencia de un
eventual registro de la marca INVICTA en el extranjero no resulta suficiente para desplazar o

afectar el derecho previamente adquirido en nuestro pais mediante el registro de la marca

INVICTUS, debiendo prevalecer este tiltimo dentro del territorio nacional.

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacién/confusion de marcas, la denominacién solicitada no redne los requisitos que la hacen
v

y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i
0 2 dela Ley W’ 1.296/98 Dt Mancas - essmssmsmmemismpimmmmmssosrmostansossssastsdsansssas

: \
\(ﬁ:e, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta

ion tonsidera que ]Ia marea solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR LUZ MARIA CELESTE VELY DE CASCO CONTRA INVICTA
S.P.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA INVICTA, CLASE
25.

estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dicramen n.” 05/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho. b e i aiec

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por LUZ
MARIA CELESTE VELY DE CASCO contra INVICTA S.PA. sobre oposicion al
registro de marca INVICTA clase 25, Expediente n” 1884114 solicitada por INVICTA
SPA .- e e e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro
Expediente n® 1884114 solicitada por INVICTA S.P.

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

— I\_
ALVARENGA SUAREZ

Directora
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA GOLDEN NEUTRUM, CLASE 01,

Asuncion,

17 SEP 2026
VISTO:
El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. contra COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO S.A. sobre oposicién al registro de marca “GOLDEN NEUTRUM” clase 01,

_.‘-'Ill' e e e T T 0 00, 0 55 e 0 5 6 5 e 5 o o e e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca GOLDEN
NEUTRUM solicitada para la clase 01, sobre la base solicitada con anterioridad GOLD en la
clase 05. e ———

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la
oposicién planteada contra la solicitud de registro de la marca GOLDEN NEUTRUM solicitada
para la clase Ol e el

Que, antes de entrar a analizar ¢l fondo de la cuestion, y tras la verificacidn del sistema
informdtico de la Institucidn, se puede constatar que la marca marca base de oposicion, se

encuentra ARCHIVADA, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA GOLDEN NEUTRUM, CLASE 01.

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra
COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
sobre oposicion al registro de marca “GOLDEN NEUTRUM?” clase 01, Expediente n®

1956169, solicitada por COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERUTO S A meererrmmommsmmtitissosesismisemsensmssssossprsoss

Articulo 2.- DISPONER la prosecucion de trimites de la solici
marca "GOLDEN NEUTRUM™ clase 01, Expedi
COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUS

va

e registro de la
e 1¥ 1956169, sylicitada por
A I?COMER OIS A=<

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA GOLDEN FLEX, CLASE 01.

Asuncién, 17 SEi 2026
VISTO:

El expediente caratulade: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. contra COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO S.A. sobre oposicion al registra de marca “GOLDEN FLEX" clase 01,

i T ——————

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca GOLDEN FLEX
solicitada para la clase 01, sobre la base solicitada con anterioridad GOLD en la clase
R —

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la

opasicion planteada contra la solicitud de registro de la marca GOLDEN FLEX solicitada para la

clase 01. sossmt e e e -

Que, antes de entrar a analizar ¢l fondo de la cuestién, y tras la verificacién del sistema
informdtico de la Institucidn, se puede constatar que la marca marca base de oposicién, se

encuentra ARCHIVADA, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos

sobre Ia mismia conforig o establece 1o Loy mrrermererrrrmrestememmmee s s ses s

T

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base de litigio, y no encontrindose la
icitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en ¢l Art. 2 de la Ley n°

1.294/98 de Martas, corresponde la prosecucién de trimites para el registro de la marca hoy
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. CONTRA COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA GOLDEN FLEX, CLASE 01. . -

Par tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR improcedente y no hacer lugar 2 la accién deducida por
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra
COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
sobre oposicién al registro de marca “GOLDEN FLEX” clase 01, Expediente n®
1956168, solicitada por COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO § A - - - e

Articulo 2.- DISPONER. |a prosecucidn de trimites
marca “GOLDEN FLEX” clase 01, Expediente n® 19
MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA

Directora

untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
28.

Asuncidn,

17 SEP 2076
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 28, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién 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 Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.-—-- e R S e R B s Lo

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

velando siempre por el interés general. —eeeeeeeereceeecec. = m—

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

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

.

' Articyllo 15°- El regstro de una marea hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
excluspvo de la misma v & ejercer ante los Grganos jurisdiccionales las acciones v medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
28,

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

prccautclar otros derechos o intereses, tan vilidos coma el derecho a constituir una marea, —----- -

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

Resolucion n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIENOS, <-eaeemeee

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

anilisis del riesgo de confusidn entre la solicitud en trimite y el signo invocado en la oposicién, ----

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. SIS

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

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

una posible coexistencia.~---rr-rrererrrm e e

blo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa "mercado "en inglés, por
s un térming genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

5 n:ompetidcﬁes en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningiin
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
28. .

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresién de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mds dgil, ripida o de
proximidad. Acta como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales. -~ T —

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

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

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

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

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

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

conogimiento dlcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

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

mpmento'de determinar el alcance de su proteccién frente a signos posteriores,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
28, e

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

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

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

la cadena reconocida. -- G

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

la marea anterior ha construido a lo largo del HEMPO. «remmremea- - s

—

(Que, por consighjente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la

anteriores, debiendo el anilisis efectuarse no solamente desde la

id de confusidn, sino también atendiendo al riesgo de asociacién,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¢“en la n® 1.294/98 y no reune los requisitos para su registro, por lo que

ictamen n.” 537/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S5.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
28. -

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicidn al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 28, Expediente n® 2538278 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL corsrensrestssmsuscassssiososcssssssessmsssmssamsens

Articulo 2.- RECHAZAR 1 solicitud de registro de la ma f;_I}} ET Y
ETIQUETA, clase 28, Expediente n® 2538278 so /m pur JER EAS
UNIPERSONAL ---rsrrmemmeereese-

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula,
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
26.

Asuncidn,

17 SEP 2028
VISTO:

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 26, yj-e-re-cmeemeremsmmmemeeas

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 26, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles.- e e S L L s e e

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

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

velando siempre por el interés general, —

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

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

" Articulo 15
exclusivo

gigtro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
de la misma y A ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
26, =

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

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

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

Resolucion n® 259/2025, en la que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIENOS, ~--seemme

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

andlisis del riesgo de confusion entre la solicitud en trimite y ¢l signo invocado en la opaosicion.--—

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas, e

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

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

una posible coexistencia. - rermmreese e wenn

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

todos los competidgres en ¢l mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningiin

i
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
26.

Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresion de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mids dgil, ripida o de
proximidad. Actia como un elemento puramente descriptivo de las caracteristicas y
modalidades comerciales - B

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

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

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

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

similar ¥ propensa a confundirse en una pronunciacidn rﬁpida 0 de mostrador, ———emremmeeee e -

Que, un factor de particular relevancia para la adecuada apreciacién del conflicto
planteado radica en la notoriedad marcaria atribuida a la cadena “BIGGIE / BIGGIE
EXPRESS” dentro del rubro de las tiendas de conveniencia y minimercados de atencién
permanente en el mercado paraguayo. En este sentido, conforme a los criterios establecidos en las
Directrices 8 pars el Examen de Marcas de la DINAPI, el reconocimiento y grado de
conocipriento altagzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

suscgpribles de confetjrle una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
26.

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

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

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

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

la cadena reconocida. .

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

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

Pigina4dec 6




1 GOBIERNO per ; m.m"rc[ﬁ_x NACIONAL
L; PARAGUAY | pseronr

Resolucion DAMLn.__ (0 0 1 () 52
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debilitamiento de su fuerza distintiva o aprovechamiento indebido de su reputacién,
siempre que tales extremos resulten acreditados en el caso concreto y conforme a los pardmetros

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

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

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

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

ﬂﬂ\"cdﬂ.d, ESPEEi;]]idEd ¥ Griginzlidad, requjsitgs indispensablﬁs para el rggjstr[} de una marca, -==-=-

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacidn/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
(T8 ]

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

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

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sabre oposicién al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 26, Expediente n® 2538274 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL .- S R R

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la n ca B‘I‘Q@[ARKET Y
ETIQUETA, clase 26, Expediente n® 2538274 aiic}xﬁ:( por ]E‘R\UT EAS
UNIPERSONAL ~—-oeomeceeecrmeecemcnna ‘tﬁﬁu -

/ W.f}?)

Articulo 3.- NU’ITFEQUESE por cédula. -
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
15.

Asuncidn,

1
VISTO: 7 SEP 208

El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 15, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA”, solicitada para la clase 15, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y

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

confundibles. A R S

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

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

velando siempre por el interés gcncr:l. ------

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

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

" Arvicplo 15°.- Emﬁmu de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular ¢l derecho al uso
b i - ] . 1 a

exclugivo de la misma y'q ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

conjra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
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limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho 2 constituir una marea, ——-------

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

Resolucion n® 259/2025, ¢n lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIgNOos, —----eeee

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

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

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

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

marca PH’."'.-’ES'I:Z.S en la Lr}' dE Marcas, i S

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

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

una posible coeXisteNCia. e e e

1€, el vocablo "MARKET" (en "BIGMARKET"): Significa ‘mercado” en inglés, por
tanto/es un tér genérico y descriptivo que debe mantenerse libre para su uso por parte de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a.];:anzadu por una marca dentro de su sector pemncnre constituyen elementos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
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Que, en efecto, la especial fuerza distintiva derivada del reconocimiento de la marca
anterior determina que su dmbito de proteccién no deba limitarse exclusivamente a la posibilidad
de una confusién directa entre los signos, sino que debe extenderse a aquellos supuestos en los

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

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

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

la cadena reconoeida, cemecmmiameeee S

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

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

la marca anterior ha construido 2 lo largo del tiempo. ---------

."“-‘

Que, por\consiguiente, la notoriedad alegada constituye un elemento que refuerza la
proteccion de las'marcas anteriores, debiendo el andlisis efectuarse no solamente desde la

efspectiva de la U:Fibilidnd de confusién, sino también atendiendo al riesgo de asociacién,

Pigina 4 de 6



" GORIERNO peL nl:n;_r.cu‘:.n; NACIONAL
() PARAGUAY | Biarots

Resolucion D.AM.L n, ° 1 U

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

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

establecidos por la normativa marcaria y las Directrices de Examen de la DINAPTL oo

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

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

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

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

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

asociacion/confusién de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen

L NN

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurfdico marcario vigente, esta
DireccidpConsidera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estippfadas en la Lky n° 1.294/98 y no reline los requisitos para su registro, por lo que

nde revocar €] Dictamen n.” 540/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

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

marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 15, Expediente n® 2538251 solicitada por
JERUT EAS UNIPERSONAL. = I

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de lz prarca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 15, Expediente n° 2538251 soli RUT EAS
UNIPERSONAL.---- Fne :

Articulo 3.- NGTIFfQUESE por cédula, --4-eeeeeetoe h! (UL AV (NS—

GA SUAREZ
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
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27.
Asuncidn,
17 SEP 08
VISTO:
El expediente caratulado: BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre
oposicion al registro de la marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 27, y;mreeremmrssscmeeeee e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BIGMARKET Y
ETIQUETA?, solicitada para la clase 27, en base a la marca de BIGGIE EXPRESS clase 09 y
otros, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no

confundibles,----

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

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

velando siempre por el interés BENETAl. e -

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

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

" Articulo

kL registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, coneede 2 su titular el derecho al uso
a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier

igpo que pueda inducir directa o indirectamente a confusidon o asociacidn entre los productos o servicios
q uieh\ sea la clase en que figuren, siempre que tengan relacién entre ellos.

\/\_ Pigina 1 de 6



% GOBIERNOprr | PIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | i\retrcror

Resolucién D.AM.L n, © 0 D ] [}_5_4

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BIGGIE S.A. CONTRA JERUT EAS UNIPERSONAL SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
27.

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

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

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - S

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

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

una posible coexistencia.--- S— s

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

¢ los competidores en el mercado y no puede ser apropiado en exclusividad por ningiin
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Que, el vocablo "EXPRESS" (en "BIGGIE EXPRESS"): Es una expresion de uso
corriente en el comercio minorista que alude a un formato de tienda mds dgil, rdpida o de

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

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

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

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

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

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

conoc

6 alcanzado por una marca dentro de su sector pertinente constituyen elementos

epribles de c&qﬁ:rir[e una distintividad reforzada, circunstancia que debe ser ponderada al

mﬁpm de dctcn‘Finar el alcance de su proteccion frente a signos posteriores, -——-------—--

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

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

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

la cadena reconocida; oo i R—

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

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

arcas anteriores, debiendo el andlisis efectuarse no solamente desde la

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

establecidos por la normativa marearia y las Directrices de Examen de la DINAPL et

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

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

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

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

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

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

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

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

estipiladas en la\Ley n” 1.294/98 y no reline los requisitos para su registro, por lo que
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
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OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BIGMARKET Y ETIQUETA, CLASE
27.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
BIGGIE S.A. contra JERUT EAS UNIPERSONAL sobre oposicién al registro de la
marca BIGMARKET Y ETIQUETA, clase 27, Exp::dj-:nt: n® 2538277 solicitada por
JERUT EASUNIPERSONAL oo

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de l# “marca BIGMARKET Y
ETIQUETA, clase 27, Expediente n° 2538277 s c1:: ERUT EAS

UNIPERSONAL.-rreeeve el i . TR {——

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. —dfemmed b 2T \/ -----
mé;

SUAREZ
Direcrora
untos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, CLASE 32,

Asuncidn, 16 SEP 2008
VISTO:
El expediente caratulado: JORGE A. BAUMANN contra ENVASADORA DEL

PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA sobre opasicion al registro de la marca NATIVO
AGUA MINERAL Y ETIQUETA, clase 32, T B ——

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca NATIVO AGUA
MINERAL ETIQUETA, solicitada para la clase 32, en base al registro de marca YERBA MATE
MONTE NATIVO, en la clase 30, por lo que corresponde a esta Direccidn determinar si las

marcas 5on 0 No CoONPURAIBlES . —rmmere e e s b e e it e

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n” 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para dis:inguir pmducms 0 servicios. Sin cmbargn, s& encuentran n:guiadas en la propia

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

lEno que putda I]'I(!PCI! dlru: ta o indirectamente a confusidn o asociacion entre los pmdu:: LOS & Servicios
fera seada clise en que figuren, siempre que tengan relacion entre ellos,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACF LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR. JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, CLASE 32.

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

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

ue, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
po P

Reesolucidn n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre SIgNOS, ~-wemeeeene

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, entre las marcas en pugna NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA
(solicitada) y YERBA MATE MONTE NATIVO (oponente) s¢ constata una diferencia
sustancial en cuanto a su naturaleza, finalidad y caracteristicas. El signo solicitado NATIVQO
AGUA MINERAL ampara bebidas sin alcohol, agua mineral y agua carbonatada en la Clase 32,
tratdndose de productos liquidos destinados al consumo directo. Por su parte, la marca registrada
de la oponente distingue especificamente yerba mate en la Clase 30, producto de naturaleza
diferente, destinado a la preparacién de infusiones. Si bien ambos productos se encuentran
vinculados al consumo humano y pueden coincidir en determinados establecimientos

comerciales, dicha circunstancia no resulta suficiente para establecer una relacion de identidad o
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, CLASE 32.

expresion NATIVO AGUA MINERAL, acompanada de su correspondiente elemento grifico,
mientras que la marca de la oponente estd constituida por la expresién YERBA MATE MONTE
NATIVO. En la marca solicitada, la expresion AGUA MINERAL guarda relacién directa con la
naturaleza del producto que pretende distinguir, por lo que su incidencia distintiva debe ser
ponderada atendiendo a su cardcter descriptivo respecto de la cobertura, conforme a las
directrices de marcas. De igual manera, en la marca oponente, la expresion YERBA MATE
identifica directamente el producto protegido. En consecuencia, el cotejo debe efectuarse
considerando los elementos que, en su conjunto, otorgan individualidad a cada composicién.
Bajo dicha perspectiva, la marca solicitada presenta una estructura en la que NATIVO se
encuentra acompafado por AGUA MINERAL y un elemento grifico, mientras que la oponente
incorpora la expresion MONTE NATIVO dentro de un conjunto precedido por YERBA

MATE, configuraciones que generan impresiones visuales diferenciadas.

Que, en el plano fonético, si bien ambas marcas coinciden en la pronunciacién del
vocablo NATIVO, la apreciacion de las expresiones en su conjunto permite advertir diferencias
relevantes en su estructura y cadencia. La marca solicitada se articula como NATIVO AGUA
MINERAL, mientras que la marca oponente se expresa como YERBA MATE MONTE
NATIVO. La distinta composicién de las expresiones, asi como la presencia de los vocablos
AGUA MINERAL en la primera y YERBA MATE MONTE en la segunda, determina
secuencias sonoras claramente diferenciadas. En consecuencia, la coincidencia en el wérmino
NATIVO, considerado dentro de cada conjunto, no resulta suficiente para producir una

impresion auditiva confundible entre ambas marcas.
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vocablo se encuentra acompafado por la expresion AGUA MINERAL, generando una
evocacién vinculada con la naturaleza y las caracteristicas del producto amparado. Por su parte, la
expresion YERBA MATE MONTE NATIVO presenta una construccién conceptual diferente,
vinculada principalmente con el producto yerba mate y complementada por los términos
MONTE NATIVO. De este modo, los conjuntos enfrentados transmiten evocaciones distintas,
sin que la coincidencia en ¢l término NATIVO permita, por si sola, establecer una identidad

conceptual o una asociacion empresarial entre ambas marcas. e

Que, asimismo, corresponde tener presente que el cotejo marcario debe realizarse
considerando la impresion general que las marcas producen en el consumidor, quien las percibe
como unidades y no mediante una confrontacion aislada de cada uno de sus componentes. Desde
esta perspectiva, la coincidencia en NATIVO adquiere una incidencia limitada al encontrarse
inserta en estructuras denominativas diferentes: por un lado, NATIVO AGUA MINERAL,
acompafiado de un elemento grifico; y por otro, YERBA MATE MONTE NATIVO. La
configuracién integral de ambas marcas permite al consumidor retener impresiones diferenciadas,

sin que la utilizacién comiin del vocablo NATIVO alcance entidad suficiente para generar una

talsa percepcion de identidad o vinculacién entre sus respectivos titulares.

Que, en tal senrtido, la doctrina marcaria sostiene que la posibilidad de confusién debe
apreciarse atendiendo a la impresién de conjunto que las marcas producen en el consumidor
medio, sin otorgar cardcter decisivo a coincidencias parciales cuando los restantes elementos
permiten establecer una diferenciacién suficiente. En el presente caso, si bien el vocablo
NATIVO se-etreyentra presente en ambas composiciones, las estructuras denominativas son
diferentes, pues la I\ﬁ;}rca solicitada se articula alrededor de NATIVO AGUA MINERAL y un
ele 't'n\g{iﬁcn, mie\iiltras que la oponente se configura mediante YERBA MATE MONTE

ello_se suma la distinta naturaleza y finalidad de los productos amparados,

/ Y
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
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circunstancias que, valoradas conjuntamente, permiten descartar un riesgo cierto de confusién o

asociacion empresarial. - e

En consecuencia, las diferencias advertidas entre las marcas enfrentadas permiten
establecer una adecuada diferenciacién entre ambas, atendiendo a la apreciacidn de sus
respectivas composiciones en su conjunto y a la naturaleza de los productos que distinguen, sin
que la coincidencia en el vocablo NATIVO resulte suficiente para generar confusién o asociacién
empresarial en el pablico consumidor. Asimismo, las particularidades propias de cada
composicion permiten que sean identificadas de manera independiente dentro del mercado,

preservindose asi la funcién distintiva que corresponde a cada marca.-——------eseeecemeecomeeieennn

Que, Jorge Otamendi sefiala que: “La confiesion de marcas debe analizarse en funcion del
impacto general que la denominacidn produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los clementos comunes a varias
MArcas no son, en principio, suficientes para generar confuston. El conswmidor tiene la capacidad de
discriminar entve signos que, awn wompartiendo un elemento comsin, presentan suficientes
diferencias grdficas, foneticas o conceptuales”. En tal sentido, dicho criterio resulta aplicable al
presente caso, en el cual las marcas NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA y YERBA
MATE MONTE NATIVO comparten el vocablo NATIVO, pero presentan diferencias
suficientes en su estructura denominativa, composicién grifica y contenido conceprual,

circunstancias que, apreciadas en su conjunto, permiten su adecuada individualizacién por parte

del puiblico consumidor. ~—eeeeeee S . .
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lugar preferente el gque propugna wuna visién de conjunto sincrética, desde la totalidad de los

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grifica.” —-

La conclusion juridica principal es que ambos signos NO son similares en grado de causar
confusién y pueden coexistir pacificamente en ¢l mercado paraguayo. Esto se debe a que la tnica
coincidencia entre ellos radica en un término genérico/débil en el imbito de la salud y la
medicina, mientras que sus elementos distintivos denominativos, grificos y el lema comercial

poseen notables diferencias, —e-me-emeee e e nn s cesrana e esennnn

Que se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente
distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta direccién considera que la presente
solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en ¢l
articulo n® 2 de la Ley de Marcas n® 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y

originalidad. e e e 8 228 2 e R e

Que, la marca solicitada redine las condiciones bdsicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de UNa Marca. ———-—eeseae e eeeeeenes .

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusion al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene

improcedente, cuns ntemente, corresponde revocar el Dictamen n® 250/26 emitido por la

jefatura de ‘P/nél Sala \nn hacer lugar a la oposicion deducida por corresponder asi en

A

* Dr [Fernagdez Nipvoa - Fundarfentos de Derecho de Marcas — Pag 199
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR JORGE A. BAUMANN CONTRA ENVASADORA DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA
MARCA NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, CLASE 32. 2

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por
JORGE A. BAUMANN contra ENVASADORA DEL PARAGUAY SOCIEDAD
ANONIMA sobre oposicién al registro de la marca NATIVO AGUA MINERAL Y
ETIQUETA, clase 32, Expediente n® 2502950 solicitada por ENVASADORA DEL
PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA. ~-eeeemeemeeeee -

Articulo 2.-  DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
marca NATIVO AGUA MINERAL Y ETIQUETA, clase 32, edienté® 2502950
solicitada por ENVASADOR A DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA <o -

# 5 "° "":“}“’.q;""-,.-';' irectora

\1\:_. = &
T = e : P
el direccign e Asuntos Marcarios Litigiosos
e~ {%;_ﬂ*nl';;.-" &
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS
EIRELI-EPP CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05,

Asuncidn, T 8 SEP ZUZE
VISTO:

El expediente cararulado: PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS
EIRELI-EPP contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A. sobre
oposicion al registro de marca “PERIGOTA” clase 05, y;

CONSIDERANDO:

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

velando siempre por el interds general, ----—ee-eeeeeeer

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir una marca, —-------
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS
EIRELI-EPP CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05.---ccceev

Resolucién D.AM.L n. ©

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucién n® 259/2025, en lo que respecta al andlisis de la confundibilidad entre signos,
tratindose de marcas notoriamente conocidas, corresponde valorar la posibilidad de afectacién de
los intereses de su titular aun cuando los productos o servicios pertenezcan a clases diferentes.
Asimismo, sefialan que no resulta indispensable acreditar la existencia de un dafio econdmico
efectivo, siendo suficiente demostrar la probabilidad de su ocurrencia o la existencia de un riesgo

razonable de perjuicio. s e e

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

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

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

corresponde a esta instancia administrativa realizar el andlisis de la solicitud en trimite y la

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

marca previstas en la Ley de Marcas,——--ceeeereee T PO .

Que, corresponde a esta Direccion resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto, con el consecuente andlisis de la coexistencia o no entre la marca PERIGOTA,
solicitada en la Clase 05, y la marca PERIGOT, invocada por la parte oponente, de origen

extranjero, en la misma clase. o

en el presente caso, la marca PERIGOT, de origen extranjero, cuenta con
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS
EIRELI-EPP CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05—

ante la elevada semejanza existente entre las denominaciones PERIGOTA y PERIGOT,
Asimismo, corresponde atender especialmente a la identidad de la clase en la que se encuentran
comprendidas ambas marcas, circunstancia que adquiere relevancia al momento de valorar el

riesgo de confusion o asociacién.-- . -

Que, al pretender registrar la denominacién PERIGOTA para productos de la Clase 05,
s¢ advierte un riesgo de confusion o asociacién en el publico consumidor respecto de la marca
PERIGOT, atendiendo a la elevada semejanza existente entre ambas denominaciones y a la
identidad de la clase involucrada. En efecto, la marca solicitada reproduce {ntegramente la
denominacién PERIGOT, diferenciindose dnicamente por la incorporacién de la vocal final A.
Esta minima variacién no resulta suficiente para alterar sustancialmente la impresién grifica y

fonética producida por las denominaciones enfrentadas, las cuales conservan una estrucrura

pricticamente coincidente. ------ S

Que, por otra parte, la coincidencia casi integra de la estructura denominativa adquiere
particular relevancia en el presente caso, toda vez que la denominacién PERIGOTA contiene la
totalidad de los elementos que conforman la marca PERIGOT, incorporando tinicamente una
letra adicional al final de la expresién. Desde el punto de vista fonético, dicha incorporacién
tampoco genera una diferenciacion suficiente, pues ambas denominaciones mantienen una
sonoridad sustancialmente semejante, susceptible de producir una percepcién confundible en el

CONSUMIdor, - —eeemeemree e e

te, la adopcion de la denominacién PERIGOTA para distinguir productos

isma Clase 05 resulta susceptible de generar una asociacion indebida
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SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05,

acompafiada tnicamente de una variacion minima, podria llevar al puablico consumidor a
considerar que ambas marcas corresponden a un mismo origen empresarial o que existe entre
ellas algiin vinculo, autorizacién o relacién comercial. En consecuencia, la elevada semejanza
denominariva, unida a la identidad de la clase involucrada, permite advertir la existencia de un

riesgo cierto de confusion o asociacién entre las marcas enfrentadas. S

Que, ¢l Convenio de Paris posee fuerza legal en nuestro pais, ¢l cual en su Art. 6 bis
establece que: “(...) 1) Los paises de la Unign se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais
lo permite, bien a instancia del interesado, a rebusar o invalidar el registro v a probibir el uso de
una marca de fdbrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusin, de una marca que la autoridad competente del pai's del registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda

beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares {.,)") ceceeaeeeee

Que, ahondando ain mis en el andlisis respecto a las marcas notorias, €l Dr. Carmelo

Méddica, en su obra “Derecho Paraguayo de Marcas”, dice: “Las lamadas marcas notorias .../...

[ECide 4 (i i ! Led P EEF W i ik iy PP T PR | X (Bl .-" .*" £
territoriglidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no
haya relacidn (excepeidn al principio de especialidad).”

Mecden defendidas exitosamen

Que, asi también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, con

relacién a las marcas notorias: “Cuando a2 marca base del rechazo es una marca intensamente

wtilizada, de gran a.goza del cardcter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es

riguroso o mds gricto, con la finklidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS
EIRELI-EPP CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05,

la lealtad, bucna fe comercial y proteger los intereses del piiblico consumidor™ y en este sentido la

casualidad milagrosa no puede existir,— -

En conclusion, vemos que el solicitante no incorpora a su marca tan siquiera un

clemento novedoso y distintive que permita la diferenciacién  de otros comerciantes y/o

prestadores de productos y servicios relacionados al rubro.—------eeeeeeceeece

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacion/confusion de marcas, la denominacién solicitada no retdine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”

del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas,--——----rrereemremmsememsmemses e nss e

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la
prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podnd
registrarse como marcas los signos que constitiyan una reproduccion imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripeion total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente
conocido en el sector pertinente del priblico, gue pertenece a un tercero, cualesquiera gque sean los

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su wso y registro fuesen susceptibles de causar
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCION
DEDUCIDA POR PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS
EIRELI-EPP CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.ELS.A.
SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PERIGOTA, CLASE 05.-------—-

del signo o la dilucion de su fuerza distintiva, cualguiera sea la manera o medio por el cual se

biehiese hecho conocido ef R e e

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccidn considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n” 1.294/98 y no reline los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.® 608/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.-—---—-—remrrmrrmrereaes

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por
PERIGOT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS EIRELL-EPP contra
LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.LS.A. sobre
de marca “PERIGOTA" clase 05, Expediente n°
LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E. LS, & o rmrmmmeemeeh e

icion al registro

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de regi
05, Expediente n® 2485098 solicitada por - PRODUCTOS
ETICOS CELS A oo e
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY
E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

Asuncién, 1.8 SEP 2026
VISTO:

El expediente caratulado: OCEAN QUALITY S.R.L. contra ACQUALITY E.AS.
UNIPERSONAL sobre oposicion al registro de la marca ACQUALITY SEGURIDAD EN
CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 42, y. weenans -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca ACQUALITY
SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 42, en
base a la marca registrada OCEAN QUALITY CULTIVANDO CONFIANZA (SLOGAN) Y
ETIQUETA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son

o no confundibles.—-—-erermmenaan s B 0

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

velando siempre por el interés general, <——eeeeeereiee e ——
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY
E.AS. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

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

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

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

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

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

andlisis del riesgo de confusidn entre la solicitud en tramite y el signo invocado en la oposicién.—

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada en
clase 42, y por otro, la marca oponente OCEAN QUALITY CULTIVANDO CONFIANZA
(SLOGAN) Y ETIQUETA, concedida en clase 35.--meeesesca e eoceseremsasmmsssssassomance

o

. al ubs:war‘{a naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, corresponde

seialar/que la solicitud) de registro ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA
4 \ gl
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY
E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.-

crentificos y tecnoldgicos, asi como servicios de investigacion, servicios de andlisis industrial, control de
calidad, andlisis del agua, andlisis guimico, consultoria tecnoldgica, investigacion y desarrollo de
nuevos productos para tevceros, ivestigacion quimica, servicios de laboratorio de biofabricacion,
servicios de laboratorios cientificos, servicios de guimica”, mientras que la marca oponente OCEAN
QUALITY CULTIVANDO CONFIANZA (SLOGAN) Y ETIQUETA, concedida en clase 35,
protege servicios de ‘“Ymportacign, exportacidn, represemtacion, comercializacion, venta y
abastecimiento a tercevos de productos quimicos para la industria, la ciencia y la fotografia, asi
come para la agricultura, la borticultera y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias
pldsticas en bruto, abones para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y
soldar metales, productos quimicos para conservar alimentos, materias curtientes, adbesivos
(pegamentos) para la industria y productos farmacéuticos y veterinarios, productos bigienicos y
sanitarios para uso médico”. Con esta comparacidn se advierte que los servicios comprendidos en
ambas coberturas poseen distinta naturaleza, finalidad y dmbito de prestacién, puesto que los
servicios de la clase 42 se encuentran orientados a actividades cientificas, tecnoldgicas, de
investigacion, andlisis quimico y control de calidad, mientras que los servicios de la clase 35
corresponden a actividades de importacion, exportacion, representacion, comercializacién, venta
y abastecimiento a terceros de diversos productos. En consecuencia, no se advierte entre ellos una
relacion de complementariedad o asociacién comercial de tal entidad que pueda inducir al

publico consumidor a considerar que provienen de un mismo origen empresarial.-------receercses

Que, en conseguencia, la diferencia existente entre la naturaleza y finalidad de los servicios
tegidos por cada marca constituye un elemento relevante al momento de valorar la posibilidad

canfusién, pues po se advierte una conexién competitiva directa entre los servicios
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY
E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.—

concretamente amparados en las clases 42 y 35, atendiendo a sus caracteristicas, finalidad y

dmbito de prestacion.---

Que, ademds, resulta pertinente efectuar el andlisis visual y denominativo de las marcas
objeto del presente procedimiento, Al respecto, las denominaciones ACQUALITY y OCEAN
QUALITY presentan diferencias en cuanto a su composicion, extensidn y estructura, si bien
comparten parcialmente la expresion QUALITY. En efecto, la marca solicitada se encuentra
conformada por la expresion ACQUALITY, acompafiada del slogan SEGURIDAD EN CADA
GOTA y una etiqueta de configuracion propia, mientras que la marca oponente se encuentra
constituida por OCEAN QUALITY, acompafiada del slogan CULTIVANDO CONFIANZA y
una etiqueta de configuracion diferente. Estas diferencias, apreciadas en conjunto con la distinta
naturaleza de los servicios protegidos, permiten establecer una impresion general diferenciada
entre ambas marcas y disminuyen la posibilidad de que el puiblico consumidor pueda asociarlas

CON un MISmo origen empr&sm‘i:ﬂ. A e R e s

\__/
Acquality

)4
EN CADA GOTA k\, _ r L\“[\i

SEGURI

(marca solicitada) (marca oponente)
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY
E.AS. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42—

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

re:gistmda, - _—

Por tanto, al encontrarse las marcas comprendidas en distintas clases del nomenclador
internacional de Niza, y al no verificarse una relacion de conexidad suficiente entre los servicios
especificamente protegidos en las clases 42 y 35, sumado a las diferencias existentes en sus
respectivas denominaciones y etiqueras, no se configura uno de los elementos necesarios para
determinar la existencia de riesgo de confusién o asociacién empresarial. En consecuencia,
resulta juridicamente viable la coexistencia de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusidn

ni de asociacion directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia -

Que, ahondando atn mds en el andlisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO
PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: “Habiendo dlaras
diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro gue amparan dos marcas en conflicto,
no se requiere entrar 4 analizar los elementos ortogrdficos o las figurativas de las mismas, ya que los

consiemidores no se confundivdn si ambas marcas Hegan a coexistir en el mercadp™ -w-eeeeeeeeeeeeee

raguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019, Asuncién. pdgs. 104-105,
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY
E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacifica de dos

miarcas, €5 necesario analizar si existe un riesgo de confusion en la mente del consumidor medio al

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

ntogue de los servicios que protegen ambas marcas, se concluve que no existe riesgo alguno de
confusidn directa o indirecta. Ademis, ¢l pu blico objetivo de cada marca es claramente distinto,

lo que elimina i ibili nflicto en el mercadg.-—----r-rermamsmne

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

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

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

de una marca.

Que, esta Direccidn considera que la marca solicitada podrd coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al pablico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicion deducida deviene

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar ¢l Dictamen n® 513/26 emitido por la
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR OCEAN QUALITY S.R.L. CONTRA ACQUALITY
E.AS. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA
ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 42.--

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accion deducida por
OCEAN QUALITY S.R.L. contra ACQUALITY E.A.S. UNIPERSONAL sobre
oposicidn al registro de la marca ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA
(SLOGAN) Y ETIQUETA clase 42, Expediente n® 2564087 solicitada por
ACQUALITY E.AS. UNIPERSONAL e-remrmmmmmmemmmsn ettt

Articulo 2.- DISPONER la prosecucién de trimites de la solicj "de répistro de la
marca ACQUALITY SEGURIDAD EN CADA GOTA

.-"\.I;'_

e

\5 7o/ S 5\ Directora L/

\y,, Diretcié/de fsuntos Marcarios Litigiosos
"*s.:-’n‘m it -.':i'-_:_".-”
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSE LUIS CANILLAS ANGULO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO Y ETIQUETA, CLASE 20.

Asuncién, 1 § SEP 2076
VISTO:
El expediente caratulado: JOSE LUIS CANILLAS ANGULO contra ALMA

INDUSTRIAL S.A., sobre oposicién al registro de marca “ALMA MOBILIARIO Y
ETIQUETA” clase 20, y; - -

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “ALMA
MOBILIARIO Y ETIQUETA”", solicitada para la clase 20, en base a la marca concedida
“ALLMA Y ETIQUETA” clase 35, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las

marcas son o no confundibles.---------- - - wmmmmmmsmamaas oo

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

velando siempre por el interés general. - .

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

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

El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su tirular el derecho al uso
yma y 4 cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
sus derechos. Asimismo concede el derecho 2 oponerse al registro y al uso de cualquicr
8 inducir directa o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los productos o servicios
#e en que figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACFE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSE LUIS CANILLAS ANGULO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO Y ETIQUETA, CLASE 20,

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

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

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, al realizar el cotejo entre las marcas “ALMA MOBILIARIO Y ETIQUETA”
(solicitada) y “ALLMA Y ETIQUETA” (oponente), se constata una significativa semejanza visual
y ortogrifica en sus elementos denominativos principales, toda vez que ambas presentan una
configuracién particularmente préxima en torno a las expresiones “ALMA” y “ALLMA”. En
efecto, ambas denominaciones comparten la secuencia de letras “AL" y “MA”, diferencidndose
unicamente por la duplicacién de la letra “L” en la marca oponente, mientras que la marca
solicitada incorpora adicionalmente la expresion “MOBILIARIO". Tal diferencia, atendiendo a
la estructura general de los signos y al caricter evocativo de dicha expresién respecto de los
productos mmprcndidos en la Clase 20, no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza

existent

rtre los elementos denominativos principales. e

| plano fonético, las denominaciones “ALMA” y “ALLMA” presentan una

dcticamente coincidente, toda vez que la duplicacién de la consonante “L" en la
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSE LUIS CANILLAS ANGULO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO Y ETIQUETA, CLASE 20.

marca oponente no introduce una diferencia sonora sustancial en su articulacién. Si bien la
marca solicitada incorpora la expresion “MOBILIARIO”, 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 limitada frente al elemento “ALMA”, que
constituye el componente denominativo inicial y de mayor relevancia en la percepeidn del signo.
En consecuencia, consideradas en su conjunto, las denominaciones presentan una proximidad

fonética susceptible de inducir a confusidn o asociacidn en el puiblico consumidor.-----eeeeeeeeee

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 presentin una estructura urtc!griﬁca ¥ fonérica pricticamente coincidente.
Esta proximidad adquiere particular relevancia en la apreciacién de conjunto de las marcas, toda
vez que dichos elementos constituyen el nicleo denominativo de los signos confrontados, siendo
los componentes mediante los cuales el piiblico consumidor los identifica y diferencia en el trifico
comercial. En consecuencia, la incorporacion de la expresion MOBILIARIO en la marca
solicitada no resulta suficiente, por si sola, para neutralizar la semejanza existente entre los

elementos denominativos principales.

Que, asimismo, la incorporacion de etiquetas o disefios figurativos en las marcas
confrontadas no resulta suficiente para neutralizar la semejanza advertida entre sus elementos
denominativos principales, toda vez que tales componentes no logran desvirtuar la proximidad
existente entre ALMA, y ALLMA. En este sentido, la apreciacion de las marcas en su conjunto
siderar especialmente sus elementos denominativos, por constituir estos el medio verbal

consumidor las identifica y solicita en el trifico comercial - ceeeeeeee
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSE LUIS CANILLAS ANGULO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO Y ETIQUETA, 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, correspondientes a todos
los productos comprendidos en dicha clase; mientras que la marca oponente ALLMA
comprende servicios de la Clase 35, entre ellos servicios de venta minorista de muebles y articulos
de decoracion y servicios de venta minorista en linea de muebles y articulos de decoracién, asf
como otros servicios relacionados con la comercializacién de productos destinados al hogar. Si
bien las coberturas se encuentran comprendidas formalmente en clases diferentes, existe una
relacién objetiva y directa entre los muebles y articulos de decoracion comprendidos en la Clase
20 y los servicios de la Clase 35, atendiendo a su naturaleza, finalidad, destino y canales de

comercializacion, pudiendo concurrir en los mismos establecimientos comerciales y dirigirse al

mismo piiblico consumidor. -~ i

Que, en particular, los muebles y articulos de decoracién comprendidos en la Clase 20
presentan una relacion directa con los servicios comprendidos en la Clase 35, toda vez que
constituyen bienes susceptibles de ser ofrecidos y comercializados a través de estos. En tal sentido,
la coincidencia en la naturaleza de los bienes y en los dmbitos de comercializacion determina una
conexion comercial inmediata entre ambas coberturas, circunstancia que, 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 idenrtificados con las marcasen I e

Que, las directrices de marcas establecen que el anilisis de confundibilidad debe
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSE LUIS CANILLAS ANGULO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO Y ETIQUETA, CLASE 20.

la Clase 20 y los servicios de comercializacién de muebles y articulos de decoracion de la Clase 35,
determina que las diferencias de clasificacién no resulten suficientes para excluir la posibilidad de

confusion o asociacidn empresarial. e e

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccién considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no reiine los requisitos para su registro, por lo que
corresponde revocar el Dictamen n.° 176/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la

oposicidn deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
= RESUELVE:

-

-H\\.

Articulo 1.- “~ DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por JOSE
LUIS C ﬁN[LLAS ANGULO contra ALMA INDUSTRIAL S.A., sobre oposicién al
glstm de marca ALMA MOBILIARIO Y ETIQUETA clase 20, Expediente n®
ieitgda por ALMA INDUSTRIAL S.A -ererememeemmeme e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR ALFONSO JOSE LUIS CANILLAS ANGULO CONTRA ALMA
INDUSTRIAL S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA ALMA
MOBILIARIO Y ETIQUETA, CLASE 20.

Articulo 2.- FRECHAZAR la solicitud de registro AI.MA
5 snhmtad

MOBILIARIO Y ETIQUETA clase 20, Expediente n® 23 pr ALMA
INDOSTRIAL § A <o Vel N G "N

Ry Dlﬂ:ﬁﬂ@de Ashntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31. -

Asuncion, 1.9 SEP 2026

VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITIVOS LIDA contra BLUE TREE
AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicion al registro de marca “BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA” clase 31, Yoo

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 31, en base a la marca concedida
“BTAY ETIQUETA” clase 31, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

son o no confundibles.-—--v=es- . e

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

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

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

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

istro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
a cjercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

o signo'que pueda indieir directa o indirectamente a confusidn o asociacidn entre los productos o servicios
alquiera sta la clasc en que figuren, siempre que rengan relacidn entre ellos.

Pigina 1de 7

W
S THTTTE
\H%_‘,_;



GOBIERNO per I'H.Rli.t"t'lf'l.ﬁ NACTONAL
PARAGUAY | Risircroa

r 1
Resolucion D.AM.Ln.° D 'I 0 v :j

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31,

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vilidos como el derecho a constituir Una Marca, - - =

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. - i =

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se
constata una significativa semejanza visual y ortogrifica, toda vez que ambas denominaciones
coinciden en la totalidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio yenla
misma posicién dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada
incorpora las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS, mientras que la marca oponente se
encuentra conformada exclusivamente por la denominacién 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.------- - e e e e

Que, en el plino fonérico, las denominaciones BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y
presentan una cgincidencia sonora respecto del término BTA, que constituye el elemento

Y que, por su ubicacion inicial, adquicre particular relevancia en la

o e
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31. SSOe

percepcion del consumidor. Si bien la incorporacion de las expresiones BLUE TREE
AGRIBUSINESS introduce una variacién sonora en la extensién de la marca solicitada, la misma
no resulta suficiente para generar una diferenciacion 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 confusién o asociacién en el piblico

COMSUTUIAOT e e e e s et as e s e e e

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiquetas y los elementos
grificos de ambas marcas presentan diferencias entre si, corresponde destacar que ambas
comparten el mismo micleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la
denominacién constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual el
consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identifica v la solicita verbalmente en el
comercio ordinario; por ende, las diferencias grificas, cromdticas y de disefio de las etiquetas, asi
como la incorporacién de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en la marca solicitada,

resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusién o asociacidn marcaria entre BTA

BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA —--rcrsemeemmresssscssnases

 FERTA

ue Tree Agribusiness

{)lllrﬂ solicitada) (marca oponente)
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31.

Que, de igual manera, corresponde sefialar que la proteccién de las marcas tiene
precisamente como finalidad evitar los riesgos de confusion y asociacidn indebida,
salvaguardando no salo los intereses del titular del derecho anterior, 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 entre BTA BLUE TREE
AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza de los

productos comprendidos en sus respectivas coberturas. s -

Que, en cuanto a los productos amparados por las marcas en pugna, corresponde
considerar que la marca solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende productos
de la Clase 31, especificamente: “granas de siembra, semillas de siembra, semillas (botdnica)”,
mientras que la marca oponente BTA cuenta con proteccién para: “todes los productos
comprendidos en la Clase 31", En consecuencia, los productos comprendidos en la solicitud se
encuentran integramente comprendidos dentro del dmbito de proteccion de la marca oponente,

configurdndose una coincidencia sustancial respecto de los productos distinguidos. ------------— -

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestacién, en
cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominacién BTA,
particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases
07, 08 y 09, corresponde sefalar que tales antecedentes no resultan determinantes para descartar
el riesgo de confusidn advertido en el presente caso. En efecto, la eventual coexistencia de otras
dﬁ:ncmig:citm que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemento deba ser

considerado irrelevante ni que cualquier marca que lo contenga pueda coexistir necesariamente
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31.

especificamente enfrentadas y de la impresién de conjunto que generan, atendiendo ademds 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 identidad de la Clase 31, determina un grado de similitud susceptible de generar riesgo de

confusidn o asociacion en el publico consumidor. e A A

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucién n® 259/2025, la cual establece que el andlisis de confundibilidad debe efecruarse
atendiendo a la impresién de conjunto producida por las marcas, considerando de manera
integral sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza y relacion existente entre los
productos o servicios que distinguen. En ¢l presente caso, la proximidad denominativa advertida
entre BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, unida a la identidad de la Clase 31y a la
coincidencia sustancial existente entre los productos comprendidos, determina que las diferencias
seflaladas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusion o asociacién

empresarial.

Que, en razén de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y
considerando que los productos comprendidos en la solicitud se encuentran dentro del émbito
de proteccién de la marca oponente, el piiblico consumidor puede verse inducido a error respecto
de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los productos identificados con BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA provienen de un mismo titular o de empresas

ente ~winculadas. En  consecuencia, las semejanzas advertidas, valoradas

coincidencia existente entre los productos comprendidos, resultan
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31.

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

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

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

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

corresponde confirmar el Dictamen n.® 484/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

opaosicién deducida por corresponder asi en derecho.—--------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BTA
ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 31.

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la v BLUE TREE
AGRIBUSINESS Y ETIQUETA” clase 31, Expediente n® 2479899 solicitada por BLUE
TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA - Ao eememnememma i

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, —fwrmereformdoee- S | ——
[ r AB (; ..
5'«.\lillf'trnm:z:ﬁﬁ\ d¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 44.

Asuncidn, 18 SEP 2076

VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE
AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicion al registro de marca “BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA” clase 44, y;—-—--—crremerrereemcanrea

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca “BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 44, en base a la marca concedida
“BTA Y ETIQUETA” clase 01, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

son o no confundibles, - e e e e e

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

velando siempre por el interds gcneml. o

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

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

" Articula

.- Eheegistro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
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POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 44.

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

precautelar otros derechos o intereses, tan vdlidos como ¢l derecho a constituir una marca. ----eee-s-

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. oo

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se
constata una significativa semejanza visual y ortogrifica, toda vez que ambas denominaciones
coinciden en la totalidad de las letras que conforman ¢l término BTA, ubicado al inicio y en la
misma posicién dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada
incorpora las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS, mientras que la marca oponente se
encuentra conformada exclusivamente por la denominacién BTA. Estas diferencias no resultan
suficientes para desvirtuar la semejanza visual existente entre ¢l elemento denominativo principal

de ambas marcas, atendiendo a que BTA constituye ¢l componente inicial v de mayor fuerza

perceptiva dentro de la marca solicitada.----—----emeceeeene - e

Pigina2de 7




GOBIERNO pgi | PIRECCION NACIONAL
PARAGUAY | iNreecToar

Resolucién D.AM.L n. ° U 0 ? U 5 0

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 4a4. -

percepcion del consumidor. Si bien la incorporacién de las expresiones BLUE TREE
AGRIBUSINESS introduce una variacidn sonora en la extensién de la marea solicitada, la misma
no resulta suficiente para generar una diferenciacién auditiva significativa respecto de la marca
oponente, considerando que BTA constituye el elemento denominativo principal de aquella. En
consecuencia, apreciadas en su conjunto ¥ de manera sucesiva, las denominaciones presentan una

proximidad fonérica susccptible de inducir a confusidn o asociacidn en el publico

B T T O i e gt o e e

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las eriqueras y los elementos
grificos de ambas marcas presentan diferencias entre si, corresponde destacar que ambas
comparten el mismo micleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la
denominacién 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 grificas, cromdticas y de disefio de las etiquetas, asi
como la incorporacion de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en la marca solicitada,
resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusién o asociacién marcaria entre BTA

BT TRER AGRIBUSINESS 5 HER s ess s essomesiimscs

AT

-—Ej_ge Tree Agribusiness

\

[}Jml‘ta solicitada) (marca oponente)
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Que, de igual manera, corresponde sefialar que la proteccidn de las marcas tiene
precisamente como finalidad evitar los riesgos de confusién y asociacién indebida,
salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también el interés
general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen 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 relacién existente entre los productos y servicios comprendidos en sus respectivas

coberturas, e e L g S CERE e DL

Que, en cuanto a los servicios y productos amparados por las marcas en pugna,
corresponde considerar que la marca solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende
servicios de la Clase 44, especificamente: “servicios de control de plagas para la agricultura, la
acuicultura, la borticultura y la silvicultura; exterminacion de animales daiiinos para la
agricultura, la acuicultura, la borticultura y la silvicultura; pulverizacion aérea o terrestre de
fertilizantes y otvos productos quimicos para uso agricola”, mientras que la marca oponente BTA
cuenta con proteccidn para “rodas 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
relacidn estrecha entre los mismos, atendiendo a su naturaleza, finalidad y complementariedad,
toda vez que los productos quimicos e insumos de uso agricola comprendidos en la Clase 01
pueden ser utilizados precisamente en la prestacion de los servicios de control de plagas y
pulverizacion de fertilizantes y otros productos quimicos para uso agricola comprendidos en la

Clase 44. Asimismo, ambos se encuentran dirigidos al sector agricola y pueden coincidir en sus

rrrrr
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Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestacidn, en
cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominacién BTA,
particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., reistrada en las Clases
07, 08 y 09, corresponde sefialar que tales antecedentes no resultan determinantes para descartar
el riesgo de confusidn advertido en el presente caso. En efecto, la eventual coexistencia de otras
denominaciones que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemento deba ser
considerado irrelevante ni que cualquier marca que lo contenga pueda coexistir necesariamente
con la marca oponente, puesto que el andlisis debe efectuarse respecto de las marcas
especificamente enfrentadas y de la impresién de conjunto que generan, atendiendo adems a la
naturaleza, finalidad y relacién 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 relacion y
complementariedad existente entre los servicios de la Clase 44 y los productos de la Clase 01,

determina un grado de similitud susceptible de generar riesgo de confusién o asociacién en el

publico consumidor.--- - = i

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucién n® 259/2025, la cual establece que el andlisis de confundibilidad debe efectuarse
atendiendo a la impresién de conjunto producida por las marcas, considerando de manera
integral sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza y relacién existente entre los

<0 servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida
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diferencias sefialadas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusién o asociacién

CINPIESATIAl, rmemsmmsmos oo

Que, en razdén de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y
considerando la relacién y complementariedad existente entre los servicios y productos
comprendidos en sus respectivas coberturas, el piblico consumidor puede verse inducido a error
respecto de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los servicios identificados con
BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y los productos identificados con BTA provienen de un
mismo titular o de empresas econémicamente vinculadas. En consecuencia, las semejanzas
advertidas, valoradas conjuntamente con la relacién existente entre los servicios y productos
comprendidos, resultan suficientes para considerar que la coexistencia de ambas marcas no resulta

gl eriisibile rs i e G SR

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidn considera que existird el riesgo de
asociacidén/confusion de marcas, la denominacidn solicitada no retine los requisitos que la hacen
(155

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

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

“geion considera g
esti u]adas\tn la Ley

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

* 1.294/98 y no retne los requisitos para su registro, por lo que
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corresponde confirmar el Dictamen n.” 487/26, de la Jefarura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicién deducida por corresponder asi en derecho,---eeeeoeee e - e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BTA
ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA
sobre oposicion al registro de marca “BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y
ETIQUETA” clase 44, Expediente n® 2479895 solicitada por BLUE TREE
AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA . creeeemamcaecmeiim e eeeeaecaemames e

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marta “B'I'A.H- UE TREE
AGRIBUSINESS Y ETIQUETA” clase 44, Expediente 895 solicitada por BLUE
TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA. A/ ... L S —
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Asuneidn,

18 SEP 20
VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE
AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicidn al registro de marca “BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA” clase 01, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca “BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA”, solicitada para la clase 01, en base a la marca concedida
“BTA Y ETIQUETA” clase 01, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas

son o no confundibles. e —————

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley' 2 esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposicidn a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,

velando siempre por el interés LT R e ————

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

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

..;EJ registro de una marca heche de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
misma y 4 ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

Pigina1de?



’\; GOBIERNO per | PIRECCION NACIONAL
(.J' PARAGUAY | rsircroar

Resolucion DAMLn_ 0 1 1 [) § 1

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 01.

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

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas.——meeremrceceeaen

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se
constata una significativa semejanza visual y ortogrifica, toda vez que ambas denominaciones
coinciden en la toralidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio y en la
misma posicion dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada
incorpora las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS, mientras que la marca oponente se
encuentra conformada exclusivamente por la denominacion 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 ¢l componente inicial y de mayor fuerza

perceptiva dentro de la marca solicitada . e

Que, en dplanio fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS v

BTA presentan una poincidencia sonora respecto del término BTA, que constituye el elemento

deho inativo comup y que, por su ubicacién inicial, adquiere particular relevancia en la
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percepcion del consumidor. Si bien la incorporacién de las expresiones BLUE TREE
AGRIBUSINESS introduce una variacidn sonora en la extensién de la marca solicirada, la misma
no resulta suficiente para generar una diferenciacion 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 fonérica susceptible de inducir a confusién o asociacién en el publico

Pt a1 00 [ 1) e e e

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiquetas y los elementos
grificos de ambas marcas presentan diferencias entre s, corresponde destacar que ambas
comparten el mismo nicleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la
denominacién 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 grificas, cromdticas y de disefio de las etiqueras, asi
como la incorporacién de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en la marca solicitada,
resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusién o asociacién marcaria entre BTA

BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA - e

e BTA

Blue Trae Agribusiness

(marca solicitada) (marca oponente)
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Que, de igual manera, corresponde sefialar que la proteccién de las marcas tiene
precisamente como finalidad evitar los riesgos de confusién y asociacién indebida,
salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también el interés
general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen empresarial de los
productos con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas entre BTA BLUE TREE

AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza de los

productos comprendidos en sus respectivas coberturas, --------- o

Que, en cuanto a los productos amparados por las marcas en pugna, corresponde
considerar que la marca solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende productos
de la Clase 01 vinculados principalmente al imbito agricola, tales como: “bivestimsdantes para las
plantas, productos para preservar semillas, preparaciones fertilizantes, abonos pava el suelo y
productos quimicos para wso agricola, entre otros,” mientras que la marca oponente BTA cuenta
con proteccién para: “todos los productos comprendidos en la Clase 017, En consecuencia, los
productos comprendidos en la solicitud se encuentran integramente comprendidos dentro del

dmbito de proteccion de la marca oponente, configurindose una coincidencia sustancial en

cuanto a los productos distinguidos,-—-------—erre e

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestacidn, en
cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominacion BTA,
particularmenge-BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases
07, 08 V corresponde sefialar que tales antecedentes no resultan determinantes para descartar
el riesgg’ de confusidn adyertido en el presente caso, En efecto, la eventual coexistencia de otras

d E?ﬁh}r\iunes que incgrporan el elemento BTA no implica que dicho elemento 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 andlisis debe efectuarse respecto de las marcas
especificamente enfrentadas y de la impresién de conjunto que generan, atendiendo ademds 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 identidad de la Clase 01, determina un gradc de similitud susceptihle de generar riesgo de

confusidn o asociacion en el piblico consumidor. - -rrrrermeeme e --

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucion n® 259/2025, la cual establece que el andlisis de confundibilidad debe efectuarse
atendiendo a la impresion de conjunto producida por las marcas, considerando de manera
integral sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza y relacién 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 1a Clase 01 y a la
coincidencia sustancial existente entre los productos comprendidos, determina que las diferencias

sefialadas no resulten suficientes para excluir la pcsil:-ilidad de confusidn o asociacion

empresarial. -

Que, en razén de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, v
considerando que los productos comprendidos en la solicitud se encuentran dentro del imbito
de proteccién de la marca oponente, el piblico consumidor puede verse inducido a error respecto
de su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los productos identificados con BTA

BLUE TREE AGRIBUSINESS 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 productos comprendidos, resultan

suficientes para considerar que la coexistencia de ambas mareas no resulta admisible. o

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccién considera que existird el riesgo de
asociacidon/confusion de marcas, la denominacién solicitada no retine los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”

del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas,—--—--——ermemesemcrmemesee

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento juridico marcario vigente, esta
Direccion considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas en la Ley n® 1.294/98 y no relne los requisitos para su registro, por lo que
corresponde confirmar el Dictamen n.” 486/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala

oposicidn deducida por corresponder asi en derecho. e

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BTA
OS TTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA
oposicion “al registro de marca “BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y
UETA” clase 01, Expediente n® 2479905 solicitada por BLUE TREE
GRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA . ---rsesesoscrmsmrescsmsmnmsnemsemssmemsmmemissmmssses -
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Articulo 2.-  RECHAZAR la solicitud de registro de la a“BTA BLUE TREE
AGRIBUSINESS Y ETIQUETA” clase 01, Expcditrﬁ“ 9905 solicktada por BLUE

TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIM
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Asuncidn,
VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITIVOS [TDA contra BLUE TREE
AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicién al registro de marca “BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA” clase 03, y;--mm-r-rermsremem e

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién 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
“BTAY ETIQUETA” clase 01, por lo que mrrespﬂnde a esta Direccidin determinar si las marcas

son o no confundibles.- S R e i i

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

velando siempre por el interés general. e

Que, tal como lo expresa el Art. 1de 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

" Articulo 15°- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusiverde la mhisma y a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan

quien lesione’qus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
zno que pueda igducir directa o indirectamente a confusién o asociacién entre los productos o servicios

g sea la clase en'gue figuren, siempre que tengan relacion entre ellos.
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legislacion marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas oo .

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se
constata una significativa semejanza visual y ortogrifica, toda vez que ambas denominaciones
coinciden en la totalidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio yenla
misma posicidn dentro de ambas composiciones. La diferencia radica en que la marca solicitada
incorpora las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS, mientras que la marca oponente se
encuentra conformada exclusivamente por la denominacién 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. im0k b e A -

lano fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y
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percepcion del consumidor. Si bien la incorporacion de las expresiones BLUE TREE
AGRIBUSINESS introduce una variacién sonora en la extension de la marca solicitada, la misma
no resulta suficiente para generar una diferenciacién 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 confusion o asociacién en el publico

CONSUITIAOE, ~-memm e mmm e e e e e e

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiquetas y los elementos
grificos de ambas marcas presentan diferencias entre si, corresponde destacar que ambas
comparten el mismo niicleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la
denominacién constituye ¢l 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 grificas, cromdticas y de disefio de las etiquetas, asi
como la incorporacidn de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en la marca solicitada,

resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusidén o asociacidn marcaria entre BTA

BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA.-- S e L L

(marca oponente)
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Que, de igual manera, corresponde sefialar que la proteccién de las marcas tene
precisamente como finalidad evitar los riesgos de confusién y asociacién indebida,
salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también el interéds
general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen empresarial de los
productos con certeza. En consecuencia, las semejanzas advertidas entre BTA BLUE TREE
AGRIBUSINESS y BTA deben ser ponderadas conjuntamente con la naturaleza de los

prudu:ms comprendidos en sus respectivas coberturas, -———-——eeemreeeeeenne

Que, en cuanto a los productos amparados por las marcas en pugna, corresponde
considerar que la marca solicirada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende productos
de la Clase 05, especificamente: “preparaciones para eliminar animales dafiinos; herbicidas;
preparaciones para eliminar plantas nocivas; preparaciones para eliminar las malas hrerbas;
Sungicidas; insecticidas; biocidas’, mientras que la marca oponente BTA cuenta con proteccién
para “todos los productos comprendidos en la Clase 01" En tal sentido, si bien los productos se
encuentran comprendidos en clases diferentes, corresponde sefialar que existe una relacién y
complementariedad entre los mismos, atendiendo 2 su naturaleza y finalidad, particularmente
dentro del dmbito agricola. Los herbicidas, fungicidas, insecticidas y demds productos destinados
al control de organismos nocivos se encuentran estrechamente vinculados con productos y
sustancias quimicas de uso agricola comprendidos en la Clase 01, pudiendo ademis coincidir en
sus destinatarios, canales de comercializacién y dmbito de utilizacién. En consecuencia, la

diferencia de clases no resulta suficiente, por si sola, para descartar la relacion existente entre los
o

Pigina 4de 7




% GOBIERNO pry IJIIHE('{',I{‘};NNﬁEIt'IN.-'LL
PARAGUAY | tNrascroar

Resolucion D.AM.L n. © B B ‘I 0 b"- 2

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION
DEDUCIDA POR BTA ADITIVOS LTDA CONTRA BLUE TREE AGRIBUSINESS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA BTA
BLUE TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA, CLASE 05.

Que, respecto de lo manifestado por la parte solicitante en su escrito de contestacién, en
cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que incorporan la denominacién BTA,
particularmente BTA TOOLS, perteneciente a BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases
07, 08 y 09, corresponde sefialar que tales antecedentes no resultan determinantes para descartar
el riesgo de confusién advertido en el presente caso. En efecto, la eventual coexistencia de otras
denominaciones que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemento deba ser
considerado irrelevante ni que cualquier marca que lo contenga pueda coexistir necesariamente
con la marca oponente, puesto que el andlisis debe efectuarse respecto de las marcas
especificamente enfrentadas y de la impresién de conjunto que generan, atendiendo ademis 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 relacién existente entre los productos de las Clases 05 y 01, determina un grado de similitud

susceptible de generar riesgo de confusidn o asociacién en el piblico consumidor,---—---—eow-

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucion n® 259/2025, la cual establece que el andlisis de confundibilidad debe efectuarse
atendiendo a la impresién de conjunto producida por las marcas, considerando de manera
integral sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza y relacién 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 relacién v complementariedad

"'\-\.1“ . ; i I
existentg’entre los productos comprendidos en las Clases 05 y 01, determina que las diferencias
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Que, en razén de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y
considerando la relacién y complementariedad existente entre los productos comprendidos en
sus respectivas coberturas, ¢l piiblico consumidor puede verse inducido a error respecto de su
procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los productos identificados con BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS y BTA provienen de un mismo titular o de empresas econdémicamente
vinculadas. En consecuencia, las semejanzas advertidas, valoradas conjuntamente con la relacién

existente entre los productos comprendidos, resultan suficientes para considerar que la

coexistencia de ambas marcas no resulta admisible,-—m-ccmmee s

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

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

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

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

#wan

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

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

Dictamen n.* 488/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugarala
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Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.-  DECLARAR procedente y hacer lugar a la accién deducida por BTA
ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA
sobre oposicion al registro de marca “BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y
ETIQUETA" clase 05, Expediente n® 2479903 solicitada por BLUE TREE
AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA crerersmmmmmmsmsimmersimssmisiseisisesissinss

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m
AGRIBUSINESS Y ETIQUETA” clase 05, Expediente n°
TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA..-

Articulo 3.-  NOTIFIQUESE por cédula. -

¢ Asuntos Marcarios Litigiosos
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Asuncion, 1 H SEP ?ljfﬁ
VISTO:

El expediente caratulado: BTA ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE
AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposicidn al registro de marca “BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA” clase 35, v;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién contra la solicitud de registro de la marca *“BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS Y ETIQUETA”", solicitada para la clase 35, en base a la marca concedida
“BTA Y ETIQUETA” clase 35, por lo que corresponde a esta Direccion determinar si las marcas

S01 0 N0 CONUNIbles e e

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

velando siempre por el interés general. - -

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

' Articulo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su ditalar el derecho al uso
odc la migma ¥ a ejercer ante los drganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
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legislacién marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para

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

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

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

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

up-nsicién; ¥ determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, se
constata una significativa semejanza visual y ortogrifica, toda vez que ambas denominaciones
coinciden en la totalidad de las letras que conforman el término BTA, ubicado al inicio y en la
misma posicion dentro de ambas composiciones, La diferencia radica en que la marca solicitada
incorpora las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS, micntras que la marca oponente se
encuentra conformada exclusivamente por la denominacién 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 v de mayor fuerza

perceptiva dentro de la marca solicitada.—-—--sssrsmmsrmro e

~"Que, én el plano fonético, las denominaciones BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS y

BTA presentan upa coincidencia sonora respecto del término BTA, que constituye ¢l elemento

denominativo comin y que, por su ubicacidn inicial, adquiere particular relevancia en la
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percepcion del consumidor. Si bien la incorporacidn de las expresiones BLUE TREE
AGRIBUSINESS introduce una variacion sonora en la extension de la marca solicitada, la misma
no resulta suficiente para generar una diferenciacidn 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 confusién o asociacion en el piblico

consumidor, et et

Que, desde una perspectiva global, si bien se constata que las etiqueras y los elementos
grificos de ambas marcas presentan diferencias entre si, corresponde destacar que ambas
comparten el mismo nicleo o componente verbal principal, BTA. En las marcas mixtas, la
denominacion constituye el elemento preponderante por ser el canal directo con el cual e
consumidor retiene la marca en su memoria visual, la identifica v la solicita verbalmente en el
comercio ordinario; por ende, las diferencias grificas, cromdticas y de disefio de las etiquetas, asi
como la incorporacién de las expresiones BLUE TREE AGRIBUSINESS en la marca solicitada,
resultan insuficientes para desvanecer el riesgo de confusién o asociacién marcaria entre BTA

BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA. +--ssrrereeereererreersaseeeeee

/‘x Blue \Tree Agribusiness

{miriir solicitada) (marca oponente)
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Que, de igual manera, corresponde sefialar que la proteccién de las marcas tiene
precisamente como finalidad evitar los riesgos de confusidn vy asociacién indebida,
salvaguardando no solo los intereses del titular del derecho anterior, sino también el interés
general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen 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 de los

servicios comprendidos en sus respectivas Coberturas. e -

Que, en cuanto a los servicios amparados por las marcas en pugna, corresponde
considerar que la marca solicitada BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS comprende servicios de
la Clase 35, especificamente: “servicios de agronegacios, importacion y exportacion de inswmos para
el agro, semillas, fertilizantes, plaguicidas, maquinaria, servicios de administraciin de
agronegocios’, mientras que la marca oponente BTA comprende servicios de “comercio de
productos, entre los cuales se encuentvan diversos productos quimicos, aditivos para fungicidas,
productos para el engorde de animales, alimentos para animales, granos para la alimentacion
animal, productos pava la preparacion de piensos y semillas para consumo animal”. En tal sentido,
se advierte una relacién entre los servicios comprendidos en ambas coberturas, toda vez que los
servicios de agronegocios, asi como los de importacién y exportacién de insumos para el agro y
semillas, guardan vinculacidn con las actividades comerciales desarrolladas respecto de productos
destinados al sector agropecuario. Asimismo, existe complementariedad entre dichas actividades,
al estar dirigidas a un dmbito comercial y empresarial relacionado con productos ¢ insumos de

ario, pudiendo coincidir los canales de comercializacién y el puablico

encia, atendiendo a la naruraleza, finalidad v relacién existente entre los
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servicios, se configura un grado de vinculacién 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 contestacién, en
cuanto invoca la existencia de marcas vigentes que inco rporan la denominacién BTA,
particularmente BTA TOOLS, perteneciente 2 BARBUY TEAM S.A., registrada en las Clases
07, 08 y 09, corresponde sefialar que tales antecedentes no resultan determinantes para descartar
el riesgo de confusién advertido en el presente caso. En efecto, la eventual coexistencia de orras
denominaciones que incorporan el elemento BTA no implica que dicho elemento deba ser
considerado irrelevante ni que cualquier marea que lo contenga pueda coexistir necesariamente
con la marca oponente, puesto que el andlisis debe efectuarse respecto de las marcas
especificamente enfrentadas y de la impresion de conjunto que generan, atendiendo ademis a los
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 identidad de la Clase 35, determina un grado de similitud susceptible de generar riesgo de

confusidn o asociacidn en ¢l publico consumidor. -—s-sseeaeeace

Que, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
Resolucidn n® 259/2025, la cual establece que el andlisis de confundibilidad debe efectuarse
atendiendo a la impresion de conjunto producida por las marcas, considerando de manera
integral sus semejanzas y diferencias, asi como la naturaleza v relacién existente entre los

o servicios que distinguen. En el presente caso, la proximidad denominativa advertida
P

BLUE TREE AGRIBUSINESS y BTA, unida a la identidad de la Clase 35 y a la
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sefialadas no resulten suficientes para excluir la posibilidad de confusion o asociacién

empresarial.—--—eeeemeeee

Que, en razén de las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la oponente, y
considerando que los servicios comprendidos en la solicitud se encuentran dentro del émbito de
proteccion de la marca oponente, el piiblico consumidor puede verse inducido a error respecto de
su procedencia empresarial, pudiendo interpretar que los servicios identificados con BTA BLUE
TREE AGRIBUSINESS y BTA provienen de un mismo titular o de empresas econdmicamente
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 marcas no resulta admisible.

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Direccidon considera que existird el riesgo de
asociacidn/confusion de marcas, la denominacién solicitada no redne los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso “i”
del articulo 2 de la Ley n® 1.294/98 De Marcas.----csermssesesmmsmreememrmssmsamemsssmsscsssssmsasasanes -
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corresponde confirmar el Dictamen n.® 485/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugara la

oposicion deducida por corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la accidén deducida por BTA
ADITIVOS LTDA contra BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA
sobre oposicion al registro de marca “BTA BLUE TREE AGRIBUSINESS Y
ETIQUETA” clase 35, Expediente n® 2479897 solicitada por BLUE TREE
AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA . s srmsmamsemmmeeimeaemsminmen s smsemsrmssense

Articulo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la m cja-TB BLUE TREE
AGRIBUSINESS Y ETIQUETA” clase 35, Expediente a* 2479897 solicitada por BLUE
TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA, - f---fermemedoen

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula. -

Pigina 7 de 7



GOBIERNO prr | DMIRECCION NACIONAT
(} PARAGUAY | irerrcruar

Resolucién D.AM.L n. “MT 0 8 4

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., NORTOX
PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.CIL CONTRA LABORATORIOS
NORMON S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y
ETIQUETA, CLASE 05,

Asuncién, ] 1 SFP 0%
VISTO:
El expediente caratulado: LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., NORTOX

PARAGUAY S.A. y HEISECKE & CIA S.A.C.L. contra LABORATORIOS NORMON 5.A.
sobre oposicién al registro de la marca NORMON Y ETIQUETA, clase 05, y,rweevsssseaccacenccece -~

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicién 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 Direccidén

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

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

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

velando siempre por el interés general, «-ee-- e e e e

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

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

" Artigiilo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclpsivo d: ia misma ¥: Fl E'perccr ante [m 6rga.nus iurisdi-:cinn:]ts las acciones y mcchda.s que Lurrupnndan
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., NORTOX
PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
NORMON S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y
ETIQUETA, CLASE 05,

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

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

ue, asimismo, corresponde considerar las directrices de marcas aplicadas mediante la
P

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

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

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

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

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

marca previstas en la Ley de Marcas. e

Que, con respecto a la primera oposicién fundada en la marca NORMOPROST frente a
la solicitud NORMON vy etiqueta, ambas en Clase 05, corresponde sefialar que el andlisis debe
centrarse principalmente en la comparacién de las denominaciones que conforman las marcas,
atendiendo a la impresién de conjunto que producen y a las semejanzas y diferencias que

T L T

Que, en cuanto al aspecto denominativo, se advierte que NORMON y
NORMOPROST comparten el segmento inicial NORMO, ubicado en idéntica posicién dentro

de amas expresiongs. Sin embargo, la marca solicitada concluye con la letra N, mientras que la

oponente incorpora el segmento PROST, circunstancia que determina una diferencia

apfeciable en la exténsidn, estructura y terminacién de ambas denominaciones. En efecto,
\ /
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., NORTOX
PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA LABORATORIOS
NORMON S$.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y
ETIQUETA, CLASE 05.

mientras NORMON constituye una expresién breve y compacta, NORMOPROST presenta

una configuracién considerablemente mds extensa, cuya terminacién PROST le confiere una

sonoridad y apariencia diferenciadas.

NORMON

(solicitante)

NORMOPROST

(oponente)

Que, desde el punto de vista fonético, si bien existe coincidencia en la pronunciacién
inicial NORMO, la continuacion de las expresiones resulta diferenciada, produciéndose una
sonoridad distinta al pronunciar NORMON y NORMOPROST en su integridad. La
terminacion PROST de la marca oponente constituye un elemento de suficiente entidad para
diferenciar ambas denominaciones, por lo que la coincidencia parcial en su segmento inicial no

resulta suficiente para generar riesgo de confusitn o asociacion.

Que, por su parte, la marca oponente NORMOPROST es de cardcter denominativo,
por lo que el cotejo debe centrarse en la confronrtacion de las respectivas denominaciones, sin que

se advierta elemento grifico alguno en la oponente que pueda modificar la impresién general

derivada de su comparacion con la solicitud.-- B
=]

Que, pﬂf"-._.mmigui:ntc, consideradas las diferencias existentes en la conformacion,
Atension, termination y sonoridad de las denominaciones, no se advierte una impresién de
'nnjuﬁ.ltu susce:ptib]+ de generar confusion o asociacion entre NORMON y NORMOPROST. -
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., NORTOX
PARAGUAY SA. Y HEISECKE & CIA S.A.CI CONTRA LABORATORIOS
NORMON S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y
ETIQUETA, CLASE 05,

Que, en segundo lugar, respecto de la oposicién fundada en la marca NORTON y

etiquera frente a la soliciud NORMON vy etiqueta, ambas en Clase 05, corresponde sefialar que
el cotejo debe efectuarse considerando tanto los elementos denominativos como los elementos

grificos que integran las respectivas marcas, e

Que, en el aspecto denominativo, NORMON y NORTON presentan una
configuracién diferenciada, pues si bien ambas expresiones comparten la mayor parte de sus letras
¥ mantienen una estructura similar, se diferencian en su elemento cenrral, donde se contraponen
las letras M y T, respectivamente. Si bien se trata de una diferencia grifica puntual, dicha

variacion resulta suficiente para individualizar ambas denominaciones en su aspecto visual v

Ortogrifico, e

NORMON

(solicitante)

NORTON

(oponente)

Que, desde el punto de vista fonético, la sustitucién de la letra M por la letra T determina
una articulacién y sonoridad diferentes al pronunciar las denominaciones en su integridad. En
efeclp;'ﬁ_rﬁddiﬁgcidn de dicho elemento central produce una variacién perceptible ¢n la forma
ery’que son pronunciadas ambas expresiones, por lo que, aun cuando presentan una estructura

r}ﬁca scm:iantc, Tm generan una identidad fonética capaz de producir riesgo de confusién o

&
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACFE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., NORTOX
PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.CIL CONTRA LABORATORIOS
NORMON $.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y
ETIQUETA, CLASE 05,

Que, asimismo, en el aspecto grifico, ambas marcas son mixtas y sus respectivas etiquetas
presentan composiciones claramente diferenciadas. La marca solicitada NORMON incorpora
una representacién grifica compuesta por circulos o elipses que contienen una o varias letras, asi
como inscripciones que sobresalen de la circunferencia, mientras que la marca oponente
NORTON presenta una composicién grifica correspondiente a praderas o pastizales. En

consecuencia, los elementos figurativos que integran ambas marcas resultan claramente disimiles

y contribuyen a configurar una impresién visual diferenciada. -

NORMON  NORTON

{marca solicitada) (marca oponente)

Que, por consiguiente, las diferencias apreciables entre NORMON y NORTON, tanto
en su conformacién denominativa como en los elementos grificos que integran sus respectivas
etiquetas, determinan una impresion de conjunto claramente diferenciada. Valorados en su
totalidad y mediante un cotejo sucesivo y de conjunto, tales elementos resultan suficientes para

descartar un riesgo de confusién o asociacion entre 1as MArcas.-——-—e-eeemremeererceeeeeamemeeeee

Que, finalmente, con respecto a la tercera oposicion fundada en la marca NORMOPAS

frente a la_solicitud NORMON y etiqueta, ambas en Clase 05, corresponde sefialar que,

- / \\' PRy _a - . - - [}
haci¢éndo un andlisis minucioso y en conjunto de las marcas en controversia, se advierte que las

smas prcscntaﬁ diferencias suficientes en los planos visual, ortogrifico y, principalmente,
i

nético, toda vez que, si bien comparten la particula inicial NORMO, se encuentran expresadas
b !

de ma;‘p::ra ﬁ.qu?;:nﬁ en su integridad. En efecto, la marca solicitada concluye con la letra N,

J

I'igina 5 de 10



GOBIERNO prr | l‘-r!ﬂ.F.l'i.'Elfl_‘\‘ NACIONAL
PARAGUAY | wrarcroa

R_esnluciénD.A.M.Ln.“Q_i:_:'._U 8 4

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., NORTOX
PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.ACI CONTRA LABORATORIOS
NORMON S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y
ETIQUETA, CLASE 05.

mientras que la marca oponente incorpora la terminacién PAS, circunstancia que determina una

distinta extension, estructura y sonoridad.---—----—

NORMON

(solicitante)

NORMOPAS

(oponente)

Que, al respecto, es importante destacar que la evaluacién de las marcas debe realizarse
desde una perspectiva global, mediante una apreciacién sucesiva y de conjunto, sin descomponer
artificialmente su unidad denominativa, En tal sentido, la coincidencia de la particula NORMO
no puede ser considerada de manera aislada, sino conjuntamente con los demds elementos que
integran cada marca. Bajo esta metodologia, las diferencias existentes entre las terminaciones Ny
PAS resultan suficientes para generar una impresion general diferenciada y permiten que ambas

marcas sean individualizadas por el consumidor.— S —

Que, asimismo, la posibilidad de confusién debe ser apreciada atendiendoala impresion
que producen las marcas en una aprehensién espontinea y sucesiva. En el presente caso, al ser
percibidas en su integridad, NORMON y NORMOPAS generan una sonoridad y configuracion
difererites;pues la distinta terminacion de cada expresion modifica su pronunciacién y

/percepcion auditiva, sin que la coincidencia inicial en NORMO resulte suficiente para generar
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SFE HACF LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., NORTOX
PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.CJL CONTRA LABORATORIOS

NORMON S$.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y
ETIQUETA, CLASE 05.

Que, por otra parte, la marca solicitada NORMON cuenta con una etiqueta que posee
elementos grificos propios que contribuyen a su individualizacién visual. Dichos elementos,
apreciados conjuntamente con la denominacién, forman parte de la impresion general de la
marca solicitada y refuerzan su diferenciacion respecto de la marca oponente NORMOPAS, que

presenta cardcter denominativo,

Que, por consiguiente, las diferencias existentes en la extensién, estructura, terminacion y
sonoridad de las denominaciones resultan suficientes para excluir un riesgo de confusién o
asociacion entre NORMON y NORMOPAS -—eeeemeeeeee

Que, cabe resaltar asimismo que la_marca solicitada NORMON cuenta con _un
antecedente registral en la Clase 05, Reg N.¢ 581089, circunstancia que constituye un elemento

adici ser considerad mento de valor retension de registro. En este sentido, la
solicitud procura ampliar la proteccidn de una denominacién que ya cuenta con antecedentes

registrales, sin que ello implique desconocer los derechos de terceros ni atribuir exclusividad sobre

la particula NORMO considerada de manera aislada, oo

Que, igualmente, conforme a lo manifestado por el solicitante en su escrito de
contestacion y verificado en el sistema informdrico de la DINAPI, existen otras marcas que
comparten la particula NORMO como elemento inicial de sus respectivas denominaciones, entre
ellas NORMOGASTRIL, Clase 05, Reg. N.2 449990; NORMOGLU, Clase 05, Reg. N.2
546690; NORMOPROST, Clase 05, Reg. N.2 496012 y NORMOTEN, Clase 05, Reg. N.#

460610, ptI‘t{‘.‘t‘lE}»{Eﬂl’ES a distintos titulares. Tal circunstancia constituye un elemento

mplementario de valoracion, en cuanto evidencia la coexistencia de diversas denominaciones

quﬁ\i\ nco rpnrm_I:L

ferida particula dentro de la misma clase, por lo que su sola coincidencia no
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR. LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., NORTOX
PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.CI. CONTRA LABORATORIOS
NORMON S.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y
ETIQUETA, CLASE 05,

puede, por si misma, determinar la existencia de riesgo de confusion, debiendo arenderse a los

restantes elementos que conforman cada marca. s s 55 A

Que, asimismo, conforme a las directrices de marcas, el cotejo debe realizarse mediante
una apreciacion sucesiva y de conjunto, evitando desmembraciones artificiales y considerando
tanto las semejanzas como las diferencias que presentan las marcas. En este sentido, las
coincidencias parciales que pudicran advertirse en las denominaciones no pueden ser valoradas de
manera aislada, sino conjuntamente con los restantes elementos que conforman cada marca ¥, en

el caso de las marcas mixtas, con los respectivos elementos grificos que integran su composicién.—

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusion al
momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer
impacto que se abtiene de una aprehensién espontinea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las
percibe, de una sensacién de semejanza, Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia

BIITTE Ja8 I SITIRS, - e e e cens e it ot S et b e

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Direccidn considera
que las marcas en pugna pueden coexistir pacificamente, la marca solicitada y las marcas
oponentes tienen elementos que las hacen diferentes, ademds de considerar que la existencia de
partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que

esta incluya otros elementos capaces de L L R T R ——

Que sepuede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente

distinguible de las marcas de las oponentes, por lo que esta Direccién considera que la presente

no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR. A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., NORTOX
PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.CI. CONTRA LABORATORIOS
NORMON S§.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA NORMON Y
ETIQUETA, CLASE 05,

articulo n.” 2 de la Ley de Marcas n.” 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad
y originalidad. UV

Que, esta Direccion considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al piblico consumidor debido a que la solicitud de registro redne los
elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas
devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.* 39/2026
emitido por la Jefarura de la Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por

corresponder asi en derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas
por LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A., NORTOX PARAGUAY S.A. y
HEISECKE & CIA SACIL contra LABORATORIOS NORMON S.A. sobre
oposicion al registro de la marca NORMON Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n®
2445(:/5,].2 agliicitada por LABORATORIOS NORMON S.A.

_g’ki:tinllo 2.- \DISPONER la prosecucién de trimites de la solicitud de registro de la
arca NORMON Y ET IQUETA, clase 05, Expediente n® 2466512 solicitada por
ms‘ommm})s NORMON S.A,------
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POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS
ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS TEMIS LOSTALO §.A., NORTOX
PARAGUAY S.A. Y HEISECKE & CIA S.ACIL CON ORATQRIOS
NORMON $.A. SOBRE OPOSICION AL REGISTRO DE Lt( CA NORMON Y
ETIQUETA, CLASE 05. ) 1

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

Litigiosos
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA
PRIMAVERA INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA SOBRE
OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMAVERA Y ETIQUETA, CLASE
21.

Asuncién, 9 1 SEP 207
VISTO:

El expediente caratulado: LACTEOS TAMBO VERDE S.A. contra PRIMAVERA
INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA sobre oposicién al registro de la marca
PRIMAVERA Y ETIQUETA, clase 21, ¥ SR

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicidn contra la solicitud de registro de la marca PRIMAVERA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 21, en base al registro de marca LACTEOS PRIMAVERA,
en la clase 29, por lo que corresponde a esta Direccién determinar si las marcas son o no
confundibles. s 4 8 b e e e ———

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

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

velando siempre por el interés general. e i e i e

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

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

" Articulg¥5°=-El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, eoncede a su titular el derecho al uso
exclusido de la misma,y a ejercer ante los érganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
conyfa quien lesione su

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

s&n\u que pueda inducir direcea o indirectamente a confusion o asociacion enere los productos o servicios
ue figuren, siempre que tengan relacidn entre ellos.
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA
PRIMAVERA INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMAVERA Y ETIQUETA, CLASE
21.

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

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

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

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

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

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

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

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

marea previstas en la Ley de Marcas. e

Que, entre las marcas en pugna PRIMAVERA Y ETIQUETA (solicitada) y LACTEOS
PRIMAVERA (oponente), corresponde efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto, atendiendo a la
impresién general que producen los signos y walorando integralmente los elementos
denominativos y figurativos que los conforman. En tal sentido, si bien ambas marcas incorporan
la expresion PRIMAVERA, dicha coincidencia deberd ser apreciada conjuntamente con los
restantes elementos que integran cada composicién, a fin de determinar si existe semejanza

susceptible de generar riesgo de confusién o asociacién en el pablico consumidor.-—--e-e-eea-
o
p :

Que, a;s}tpismo, conforme surge de la contestacién presentada, la parte solicitante ha

alado la EKiSIEl":'i;ia de diversos registros vigentes que incorporan la expresion PRIMAVER A en

spectivas_ :I)_ennminacinnes. entre cllos PRIMAVERA, en la Clase 30; SUPER
-\.\' II|

)
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POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACFE LUGAR. A LA
ACCION DEDUCIDA POR LACTEOS TAMBO VERDE S.A. CONTRA
PRIMAVERA INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA SOBRE

OPOSICION AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMAVERA Y ETIQUETA, CLASE
21.

PRIMAVERA, en la Clase 35; HUEVOS PRIMAVERA, en la Clase 29: entre otros, cuyos
titulares resultan ser distintos. La existencia de dichos antecedentes permite advertir que en el
dmbito registral nacional coexisten diversas marcas que incorporan la expresion PRIMAVER A,
circunstancia que constituye un elemento de valoracién dentro del presente anilisis y que debe

ser ponderada conjuntamente con las demds particularidades de los signos en conflicto,----es-ceee--

Que, al efectuar el cotejo sucesivo y de conjunto de las denominaciones, se advierte que la
expresion PRIMAVERA se encuentra presente en ambas marcas. Sin embargo, la marca
solicitada se encuentra constituida por la denominacién PRIMAVERA acompafiada de
elementos figurativos, mientras que la marca oponente se encuentra conformada por la
denominacién LACTEOS PRIMAVERA. Por tanto, si bien existe coincidencia en el vocablo
PRIMAVERA, la estructura denominativa de cada signo resulta diferenciada por la
incorporacién de la expresién LACTEOS en la marca oponente, elemento que integra su

composicion y que debe ser apreciado dentro de la impresion integral de los signos. ———---eeeeev-

Que, desde el aspecto ortogrifico y visual, la marca oponente presenta una composicién
exclusivamente denominativa, constituida por las expresiones LACTEOS PRIMAVERA,
mientras que la marca solicitada se encuentra acompaiiada de elementos hgurativos, entre ellos la
representacion de una flor y lerras o cifras que representan un vegetal, elementos que conforman

'y le~otorgan una configuracidn visual propia. En consecuencia, la disposicion,

sicion y confjguracion general de las marcas resultan diferenciadas, generando una

Ermil_visun] propig en cada caso.
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Gér
W LACTEOS PRIMAVERA
(DENOMINATIVA)
(marca solicitada) (marca oponente)

Que, desde el aspecto fonético, si bien ambas marcas comparten la pronunciacién de la
expresion PRIMAVERA, la secuencia sonora no resulta idéntica, toda vez que la marca oponente
incorpora previamente el término LACTEQS, mientras que la solicitada se estructura en torno a
la expresion PRIMAVERA acompafiada de sus clementos figurativos. De este modo, la

percepcidn auditiva de los conjuntos no resulta coincidente en su totalidad. «---eeeoeeeee

Que, asimismo, desde el aspecto conceprual, la expresion PRIMAVERA constituye un
término de significacién propia, cuya coincidencia no resulta suficiente, por si sola, para
establecer identidad conceprual entre las marcas. En la marca oponente, la expresion LACTEOS
PRIMAVERA transmite una idea vinculada a productos de naturaleza lictea, mientras que la
marca solicitada, a través de la expresion PRIMAVER A y de sus elementos figurativos, entre ellos
la representacidn de una flor y letras o cifras que representan un vegeral, proyecta una

y
cnns}r{rgcidn conceprual diterenciada. De esta manera, las construcciones concepruales de ambas
\
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Que, finalmente, corresponde considerar la naruraleza y destino de los productos
amparados por las marcas en conflicto. En tal sentido, la marca solicitada en la Clase 21 distingue
principalmente wtensilios de cocina y baso, articulos de limpicza, cepillos, esponjas, fregonas,
recepientes, bandejas, productos para el hogar y otros articulos de uso doméstico, mientras que la
marca oponente LACTEOS PRIMAVERA, en la Clase 29, distingue leche, productos lcteos,
bebidas ldcteas en las que predomine la leche, suero de leche, mantequilla, nata, quesos y yogur, Se
trata, por tanto, de productos de distinta naturaleza, finalidad y destino, sin que se advierta entre

ellos una relacién suficientemente estrecha que permita considerar que proceden de un mismo

origen empresafial e e S

Que, en consecuencia, valoradas las marcas en su conjunto y atendiendo a sus aspectos
denominativo, visual, fonético y conceptual, asi como a la naturaleza de los productos que
distinguen, la coincidencia en la expresion PRIMAVERA no resulta suficiente para generar
riesgo de confusién o asociacién en el piblico consumidor, por lo que corresponde concluir que
las mareas confrontadas pueden coexistir en el mercado sin afectar la funcién distintiva de cada

una de ellas, - -

Que, al respecto, la doctrina mds destacada sostiene que la posibilidad de confusién al
momenta de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

impacto que se obtiene de una aprehension espontdnea y reflexiva pues, ésta contagia a quien las

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

.,

mismas,----}ﬁ T T e e e ————
'\.__

entre

= ‘Que, Jorge Dtart:'}cndi sefala que: “La confusidn de marcas debe analizarse en funcion del
ipacts ﬁuy Jdenominacion produce en el consumidor medio. Fs crucial considerar la
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totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los elementos comunes a varias
marcas no son, en principso, suficientes para generar confusion. El consumidor tiene la capacidad de
discriminar entre signos gue, awn compartiendo un elemento comuin, presentan stfictentes
diferencias grificas, fonéticas o conceptieales”. En tal sentido, dicho criterio resulta aplicable al
presente caso, en el cual las marcas PRIMAVERA Y ETIQUETA y LACTEOS PRIMAVER A
comparten la expresion PRIMAVERA, pero presentan diferencias suficientes en su estrucrura
denominativa, asi como en la composicién grifica de la marca solicitada y en la configuracién
exclusivamente denominativa de la marca oponente, circunstancias que, apreciadas en su

conjunto y atendiendo asimismo a la distinta naturaleza de los productos que distinguen,

permiten su individualizacién dentro del mercado. -

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

elementos integrado de cada marca confrontada, sin descomponer s unidad fonética ¥ gmﬁca,:

La conclusién juridica principal es que ambos signos NO son similares en grado de causar
confusién y pueden coexistir pacificamente en el mercado paraguayo. Esto se debe a que la tnica
coincidencia entre ellos radica en un término genérico/débil en el dmbito de la salud y la

medicina, mientras elementos distintivos denominativos, grificos v el lema comercial
g
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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 direccién considera que la presente
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” 1294/98 y que retine los requisitos de novedad, especialidad y
originalidad, -

Que, la marca solicitada reane las condiciones bisicas esenciales que la ley requiere como;
la fuerza distintiva, novedad, especialidad, y originalidad, requisitos indispensables para el registro

de una marca.------ L S

Que, esta Direccién considera que la marca solicitada podri coexistir pacificamente sin
crear riesgo de confusién al publico consumidor debido a que la solicitud de registro retine los
clementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposicién deducida deviene
improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n® 312/25 emitido por la

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

derecho, ---—-msemssmseee e . S e -
Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la accién deducida por

LACTEQS' . TMD VERDE SA. contra PRIMAVERA INDUSTRIA DE

VASSOURAS F EiCDVAS LTDA sobre oposicién al registro de la marca
U

AVERA Y ETIQUETA, clase 21, Expediente n® 2211502 solicitada por
P IM:%VERA INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESCOVAS LTDA.
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Articulo 2.- DISPONER. la prosecucion de trimites de la solici "d&rggis:m de la
marca PRIMAVERA Y ETIQUETA, clase 21, Expediente n® 1502 solicitada por
PRIMAVER A INDUSTRIA DE VASSOURAS E ESCO § 57 PAVER \*u ...........

Articulo 3.- NOTIFIQUESE por cédula, - ~
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