TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA
Expediente No. 2015-0645-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de fabrica, comercio y de servicios

EQE agrocentro

BRANDMASTER S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-2639)

[Subcategoria: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 0319-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince

minutos del trece de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelacion interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, abogada,
vecina de Escazd, titular de la cédula de identidad No. 1-1055-0703, en su condicion de apoderada
especial de laempresa BRANDMASTER S.A., sociedad constituida y existente bajo las leyes de
Guatemala, domiciliada en Avenida alas Américas 18-81 Zona 14, Edificio Columbus Center, 10°
nivel, oficina 1003, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, Republica de Guatemala,
en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:24:28 horas
del 30 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de
marzo del 2015, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades y en su condicion antes

citada, solicitd la inscripcion de la marca de fabrica y comercio y de servicios *
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E&E agrocentro

agricolas, horticolas y forestales, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas

» para proteger y distinguir: en clase 31 “granos y productos

y legumbres frescas, semillas; plantas y flores naturales ”, y en clase 44 “servicios de agricultura,

horticultura y silvicultura”.

SEGUNDO. Que mediante resolucién dictada a las 15:42:35 horas del 24 de marzo de 2015, el
Registro de la Propiedad Industrial le objet6 a la referida solicitud, que existen inscritos varios

signos distintivos que impiden su inscripcién.

TERCERO. Que mediante resolucion dictada a las 10:24:28 horas del 30 de junio de 2015, el
Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... POR TANTO /
Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud
presentada. ... ".

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la
Propiedad Industrial el 15 de julio de 2015, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su

condicion citada, apel6 la resolucion referida, expresando agravios.

QUINTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y no se
han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de los
interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera del plazo
legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd con el Organo Colegiado, del
12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;
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CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal
caracter que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscritos los siguientes signos

distintivos:

AcRicuLTuRA [ReATIVA , bajo el registro 165461, propiedad de

1. La marca de fabrica
AGRICULTURA CREATIVA DE FERMENTO XPC S.A., inscrito el 26/01/2007 y
vence 26/01/2017, protegiendo en clase 01: “insumos bioldgicos para la agricultura,

sector industrial y doméstico ”. (ver folio 52)

LABORATORIOS
2. La Marca de fabrica y comercio AC FARMA , bajo el registro 196144,
propiedad de LABORATORIOS AC FARMA S.A., inscrito el 06/11/2009 y vence
06/11/2019, protegiendo en clase 05: “productos farmacéuticos y veterinarios;
productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos
para bebés; emplastos, material para apdsitos; material para emplastar los dientes y para
improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales dafiinos;

fungicidas, herbicidas . (ver folio 53)

3. La Marca de fabrica “A.C TOTALCLEAN?, bajo el registro 219769, propiedad de
AGRO COMERCIAL SAN ROQUE SOCIEDAD ANONIMA, inscrito el 30/07/2012
y vence 30/07/2022, protegiendo en clase 05: “productos farmacéuticos y veterinarios;
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico,

alimentos para bebés; emplastos, material para apositos; material para empastes e
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improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dafiinos;

fungicidas, herbicidas ”. (ver folio 54)

4. El nombre comercial “AGRO CENTRO LTDA.”, bajo el registro 35517, propiedad de
AGRO CENTRO LTDA.,, inscrito el 25/05/1967, protegiendo: “la venta de abonos
herbicidas, insecticidas, fungicidas y maquinarias agricolas, nematicidas y productos
veterinarios . (ver folio 23)

-
[
C'en!er )
5. El nombre comercial il

AGRICENTER, S.A., inscrito el 13/05/2003, protegiendo: “un establecimiento

comercial dedicado a la importacion, venta y distribucion de productos quimicos para

, bajo el registro 138463, propiedad de

uso en la agricultura, abonos para la tierra (naturales y artificiales), preparaciones para
destruir malas hierbas y animales dafiinos (herbicidas, fungicidas, insecticidas,
nematicidas) para uso en la agricultura. Ubicado en Santa Clara de San Carlos, 1y medio
kilometro al norte de la plaza de Deportes en Santa Clara carretera a Fortuna . (ver folio
51)

enter L

6. La marca de fébrica , bajo el registro 146591, propiedad de
AGRICENTER, S.A., inscrito el 15/04/2004 y vence el 15/04/2024, protegiendo en

clase 05: ‘“fungicidas, pesticidas, herbicidas, nematicidas, insecticidas . (ver folio 49)
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7. La marca de comercio , bajo el registro 238556, propiedad de
AGRICENTER, S.A., inscrito el 16/09/2014 y vence el 16/09/2024, protegiendo en
clase 01: “productos quimicos para uso en la agricultura, abonos (naturales y artificiales)

y coadyuvantes agricolas ”. (ver folio 55)

8. El nombre comercial , bajo el registro 238313, propiedad
de AGRICENTER, S.A., inscrito el 04/09/2014, protegiendo: “un establecimiento
comercial dedicado a la importacion , venta y distribucion de productos quimicos para
uso en la agricultura, abonos para la tierra (naturales y artificiales), preparaciones para
destruir malas hierbas y animales dafiinos (herbicidas, fungicidas, insecticidas,
nematicidas) para uso en la agricultura; ubicado en San Carlos, Florencia, Santa Clara

dos y medio kilémetros al norte de la plaza de deportes . (ver folio 50)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra
Hechos con influencia para la resolucion de este asunto, que pudieren tener el caracter de No

Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL
APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el a quo denegd el registro de la marca de fabrica

B?E agrocentro

y comercio y de servicios », con fundamento en los numerales 8

incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, por
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cuanto, segun lo estimo dicho Registro, el signo solicitado corresponde a una marca inadmisible
por derechos de terceros, por cuanto los signos registrados protegen productos y giros comerciales
relacionados y vinculados entre si, se comprueba que hay similitud gréfica, fonética e ideoldgica,
lo cual podria causar confusion en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita

identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la recurrente destacé en los agravios de la apelacion presentada, que como bien lo
dice el Registro, los signos cuyo nimero de registro son: 165461, 196144 y 219769 coinciden en
las letras AC, y Gnicamente en esas letras. Manifiesta que en estos tres casos el elemento principal
de los signos en pugna es el término que acompania las letras “AC” y no asi estas dos letras. Que
en vista que el elemento principal de estas tres marcas es ampliamente distintivo al de su
representada, no tiene sentido convertirlas en obstaculo para el registro del signo de su
representada, ya que el elemento principal de cada una de estas tres marcas no tiene semejanza

gréafica, fonética e ideoldgica con el signo de su representada ni existe riesgo de confusion alguno.

Agrega que el signo predominante en cada caso es suficientemente fuerte y distintivo como para
impedir el registro de la solicitud de su representada. Que no existe riesgo de confusion porque
los signos compartan las letras “AC” ya que los titulares de las marcas son diferentes y esto hace
imposible que los consumidores se confundan. Que el elemento “AC” no es un término de uso
comun, y no es lo que realmente llama la atencidén del consumidor, sino que es accesorio al

término principal de cada uno de los signos, que ademas se diferencian mucho entre si.

Sefiala que los productos, servicios y el giro comercial que protegen los signos no se asocian entre,
razon por la cual podrian ser idénticos que, si no existe riesgo de asociacién, las mismas pueden
coexistir perfectamente en el mercado y el registro no puede ni debe objetar una solicitud con las
marcas ni con los nombres comerciales que se detallan. Indica que los canales de distribucidn son
diferentes, los productos de la clase 31 (frutas, verduras etc.) son vendidos en supermercados, los
pesticidas en agro servicios, los farmacos en farmacias. Que los consumidores son diferentes,
estamos hablando de publico en general, agricultores y agroindustriales, los mercados de

exportacion son diferentes y que, si bien los productos se relacionan con la agricultura, esto no
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deberia ser objecidn ya que se estaria haciendo una extensién indebida de los derechos marcarios

de los demas titulares.

Finalmente alega que la marca posee varios elementos que la distinguen de los demés signos
inscritos, como es las letras “AC” y el disefio, por lo que no existe similitud grafica, fonética ni
ideoldgica entre los signos, incluyendo el nombre comercial AGROCENTRO LTDA., ya que se
debe de aplicar el principio de especialidad con todos los signos inscritos ya que en este caso no
solo estamos ante clases distintas, sino ante servicios y productos que no se relacionan de ninguna
forma con los productos que protegen las marcas por las cuales el Registro objeta la inscripcion

de la marca de sus representada.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de

B?E agrocentro

con los signos distintivos inscritos, este Tribunal considera que tal y como lo resolvio el Organo

confrontacién de la marca de comercio cuyo registro se solicita «

a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los articulos
8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el inciso e) 24 de su

Reglamento.

En el presente caso, entre la marca solicitada y los signos distintivos inscritos hay una evidente
identidad gréafica, fonética e ideoldgica en su aspecto denominativo propiamente en su factor
topico preponderante, sea “AC”, que es el elemento que el consumidor va a recordar con mas
fuerza por ser el predominante, sobre la parte figurativa, ya que dicho término es el componente
principal de los signos distintivos enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente
del consumidor y ademas, por ser la Unica forma de recordar la actividad o giro, los productos y
servicios que protegen y distinguen los referidos signos distintivos, la mayoria de los inscritos
relacionados con la agricultura que es el giro de la actividad y los productos de la marca solicitada,
con lo cual, tal y como lo sefiala la resolucion recurrida, denota la ausencia del requisito

indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registracion, ya que éstos signos coinciden
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en un todo en cuanto al término preponderante que los conforma, a saber: “AC”, y asimismo su

giro comercial se encuentra directamente relacionado.

Es criterio de este Tribunal que el elemento “AC” definitivamente en el marco del cotejo, es el
factor topico preponderante con independencia de tener o no significado, y es la particula del
signo que otorga distintividad, siendo que “agrocentro” es un término de uso comun para el tipo
de productos, servicios y giro comercial que se pretende proteger y distinguir y por tanto no otorga

distintividad al signo solicitado.

Con relacién al cotejo gréfico, fonético e ideoldgico, comparte este Tribunal el andlisis y
fundamentacion dados por el 6rgano a quo en la resolucion aqui recurrida, por lo que el
consumidor podria confundirse al asociar los giros comerciales, los productos y servicios a un

mismo origen empresarial.

Asi las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como marca de fabrica, comercio

EQE agrocentro

y de servicios “ ” gue pretende registrarse, no cuenta con una carga

diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de
confusion y asociacion, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la

realidad, un origen empresarial comun.

En consecuencia, no es dable la registracién de un signo que genere algun riesgo de confusion o
asociacion en el publico consumidor, ya que tal prohibicion, se establece en proteccién de éste y
del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina sefiala que: “... Al
protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se
confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.” (LOBATO,
Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edicién, Civitas Editores,
Espafia, p. 288), toda vez que merece tener presente que la funcion del signo distintivo esta
dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos y giros comerciales

de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahi que, se
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reconozca la distintividad como el requisito basico que debe cumplir todo signo que pretenda
proteccion registral, pues, este debe ser capaz, tanto intrinseca como extrinsecamente, de
individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento y su giro

comercial.

En lo que respecta a los agravios externados por la aqui apelante supracitados, igualmente el hecho
de que signos distintivos similares se encuentren ya inscritos en nuestro pais y estén coexistiendo,
ademas en la misma clase del nomenclator internacional y para giros comerciales y productos
relacionados directamente, no resulta un agravio valido y vinculante a efectos de proceder a la
inscripcion de un determinado signo distintivo, ya que la calificacion que se realiza en nuestro
pais, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber
sido inscritos en transgresion a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, y es conforme al analisis de estas prohibiciones ya establecidas (articulos 7, 8
y 65 de la ley citada), que el registrador determinara si procede o0 no la inscripcion de los signos

distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripcion.

En lo que respecta a la utilizacion del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que
los productos y servicios que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los
productos y giro comercial que amparan los signos inscritos, estan directa y estrechamente

relacionados, tal y como se explico supra, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley

17/2001, de Marcas”, pagina 293, ha senalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos sera
tanto mas facil cuanto méas alejados sean los productos o servicios distinguidos por las
marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas

2

comparadas son dispares, serd posible la coexistencia de tales marcas. ...

Al respecto, el articulo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus

parrafos 3y 4 lo siguiente:
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“... Los productos o servicios no se considerardn similares entre si por razon de que, en
cualquier registro o publicacion del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la

misma clase de la clasificacion referida en el primer parrafo de este articulo.

Los productos o servicios no se consideraran distintos entre si por razon de que, en
cualquier registro o publicacion del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases

’

diferentes de la clasificacion referida en el primer parrafo de este articulo. ...".

De acuerdo con la cita sefialada, tenemos, que por la aplicacién del Principio de Especialidad se
puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea
para clases distintas de productos o servicios, o para un giro comercial distinto; o para la misma
clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a
crear confusion al pablico consumidor y a los competidores, confusion que a criterio de este
Tribunal ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los productos y servicios
solicitados “relacionados con la agricultura y cercanos”; entran en competencia con la
proteccién que fue solicitada para los signos distintivos inscritos; por lo que tal paralelismo es
suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento
a los productos y servicios solicitados bajo la marca que nos ocupa, dado que los productos y giros
comerciales protegidos por los signos inscritos estan englobados dentro de los del signo
propuesto. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusion y riesgo de asociacion en este

caso para el consumidor.

Asi las cosas, al existir riesgo de confusion y de asociacién entre los signos cotejados, este
Tribunal concuerda con el Organo a-quo, en su disposicion de denegar la solicitud de registro de

BQE agrocentro

la marca de fabrica, comercio y de servicios “ ” presentada por la

licenciada Giselle Reuben Hatounian en su condicion de apoderada especial de la empresa
BRANDMASTER, S.A., estableciendo como fundamento los articulos 8 incisos a), b) y d) de la

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el inciso e) del articulo 24 de su Reglamento, ya que
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queda claro que la marca de fabrica, comercio y de servicios, cuya inscripcion se pretende, hace
nugatoria la solicitud de inscripcion del mismo, por carecer de distintividad, con relacion a los
signos distintivos inscritos, el cual como se indico es un requisito basico que debe cumplir todo

signo que pretenda proteccion registral.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en

sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que la marca de fabrica 'y

ENIE agrocentro

comercio; y de servicios solicitada « ” esta dentro de las

causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indico, sean los articulos 8 incisos
a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el inciso e) del articulo 24 de su
Reglamento, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelacion interpuesto
por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, como apoderada especial de la empresa
BRANDMASTER, S.A., en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial, a las 10:24:28 horas del 30 de junio de 2015, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucién, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de
octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-
J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por

agotada la via administrativa.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, como apoderada especial de

la empresa BRANDMASTER, S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
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Propiedad Industrial, a las 10:24:28 horas del 30 de junio de 2015, la cual, en este acto se confirma,

para que se deniegue la solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio; y de servicios

BQE agrocentro

copia de esta resolucion que se dejara en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase

”. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y

el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Norma Urefa Boza

Leonardo Villavicencio Cedefio llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral
Administrativo, hago constar que la juez Norma Urefia Boza, a pesar de que estuvo presente en la
votacion de este asunto, no firma la resolucion definitiva por encontrarse disfrutando de sus

vacaciones legales. Goicoechea 04 de agosto de 2016.-
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