COMENTARIO DE SENTENCIA - DERECHO MARCARIO
OPOSICION AL REGISTRO DE MARCAS


En reciente Sentencia, el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, competente privativo para conocer de Procesos de Propiedad Intelectual, resolvió definitivamente la controversia originada en razón de la demanda interpuesta por la sociedad Agrícola Ganadera Reysahiwal Agr, S.A. en contra de la empresa Inmobiliaria Don Antonio, S.A., por la cual la primera sociedad se oponía al registro de la marca Arroz Rey y Diseño.
El Tercer Tribunal conoce de este proceso en razón de apelación presentada contra la Sentencia de Primera Instancia, por la cual se accedía a la demanda presentada.   En razón de este recurso, el Juez A-Quo estimó: 

 

PROCESO DE OPOSICION MARCARIA
Agrícola Ganadera Reysahiwal Agr, S.A. vs Inmobiliaria Don Antonio, S.A.
Sentencia Apelada – Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá del 14 de julio de 2004
Similitud de Diferentes Marcas – Marcas Mixtas
“Por lo que corresponde a la cuestión de la similitud y confusión que se alega detenta la marca de la demandada con respecto a las de la demandante, advierte esta judicatura que la confrontación de dichos signos está enmarcada entre marcas mixtas, en algunos casos y, en otros, entre signos mixtos y nominativas.  El cotejo intersigno conduce a la conclusión, a esta Sede de Revisión que, el hecho de que todas las marcas compartan el término “rey”, contrario a lo que expresa la Juez, no es elemento detonante de semejanza y confusión, habida consideración de que el diseño que acompaña al signo cuestionado resulta altamente distintivo frente a la parte denominativa puesto que es idéntico al logo o diseño que utiliza la demandada en sus bien conocidos y populares supermercados, como razón comercial (cadena de Supermercados El Rey), situación que, definitivamente, desvincula la marca impugnada de las de su contraparte y la relaciona indefectiblemente con esos establecimientos de expendio de alimentos y productos del hogar, sin establecer nexo o asociación alguna con los signos de la demandante.  Bajo esta línea de pensamiento, vale destacar que la no reivindicación de la palabra “arroz” dentro de la marca demandada sólo indica que no se aspira a detentar el derecho exclusivo de uso de ese término, empero es útil para obtener la imagen integral del signo, como va a ser ofrecido en el mercado.”
Principio de Especialidad – Valor de la Clasificación de Niza
“Bajo la panorámica de los productos que ampara cada marca; es decir, el estudio visto bajo el prisma de las “reglas de la especialidad” y su relación con las otras clases –para establecer la amplitud de la protección de un registro marcario respecto a otros registros o solicitudes de registros de marca cuando medien clases distintas- pronunciamientos emitidos por esta Instancia Superior han reconocido que la Clasificación Internacional de Marcas Comerciales para Productos y Servicios de Niza (Decreto N° 107 de 12 de agosto de 1981) es uno de los instrumentos jurídicos de apoyo al momento de examinar la viabilidad de registro de una marca, habida consideración que el artículo 102 de la Ley N° 35, establece que la solicitud para la obtención de la inscripción de una marca debe especificar los productos en los cuales la marca es o será usada, para así poder someter el signo que aspira a ser registrado al escrutinio respecto a otros que gocen de protección legal ya reconocida.”
Registro de Marcas y Similitud por Asociación
“Si bien es cierto que, algunos productos, de la manera en que fue sugerido por la demandada en su solicitud (fs. 168), pudiesen afectar a la sociedad actora en su desarrollo empresarial, tales factores, per se, son parte de la competencia y estrategia comercial de los agentes dentro del mercado, mas no son, por si mismos, eficaces para prohibir el registro de la marca censurada.  Advierte la Sala que la única y más relevante relación que detentan entre sí, los productos que abarcan cada sector en litigio se distingue el de pertenecer al rubro de comestibles, situación esta que no puede emerger, por sí misma, como obstáculo para enervar la posibilidad de la demandada de registrar su marca.  Véase bien que los canales de distribución obedecen a mecanismos diversos y el público en general respondería a cada producto por su necesidad y no por la asociación directa o indirecta, dado el diseño tan especial y particular que ostenta la marca censurada y su vinculación al nombre comercial de la cadena de Supermercados El Rey.”
Signo Engañoso - Confusión del Consumidor – Violación del Orden Público
“No obstante lo anterior, en cuanto a lo “engañoso” que puede resultar el signo de la demandada, por efecto de los productos que pretende registrar, si bien es cierto que la recurrente ha pretendido restringir los productos bajo el amparo de la marca, a los arroces y sus derivados, en sus escritos insertos al expediente, lo que efectivamente se observa en su solicitud de registro es que los productos que aspira tutelar bajo la marca Arroz Rey y Diseño exceden al arroz y sus derivados.  Ello implicaría, legalmente hablando, que de permitírsele el registro del signo –tal cual fue solicitado- se le estaría confiriendo la posibilidad de comercializar productos distintos al arroz, lo que tendería a confundir al consumidor, en el sentido de engañarlo.  Esta situación no es permisible en virtud del artículo 91 del Estatuto Marcario que prohíbe el registro de signos engañosos –invocando el orden público- así como de la jurisprudencia de estos Tribunales Especializados que, dentro de sus anteriores precedentes, han aplicado la norma, en asuntos análogos.”
