@%ﬁrfiﬂé}w GBetmarianc de @'é‘;;f_j‘ﬂﬁf&
Winisteric del Getter %}{/zz«
e ({'E’mﬁw&ﬂ -._()I’I(/a:&m(z/

mipPcoN/DM-Ne 0 3 8
“f Caracas, 1§ ABR 207%

ANOS 213°, 165°, y 25°
RESOLUCION

En fecha 06 de diciembre de 2023, la ciudadana MAGDALY
SANCHEZ, venezolana, mayor de edad y fitular de la cédula de
identidad N° V-7.976.725, e inscrita en €l INPREABOGADO baijo
el nUmero 47.172, actuando con el cardcter de Representante
Legal de la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA DAKA,
C.A., sociedad mercantil domiciiada en la ciudad de
Valencia, estado Carabobo, Venezuela, e inscrita en el
Registro Mercantil Il de la Circunscripcion Judicial del Estado
Carabobo en fecha 23 de agosto de 1995, bajo el N° 18, Tomo
94A, RIF: J-30286638-3. INTERPUSO ante este Ministerio del Poder
Popular de Comercio Nacional, fres (03) Recursos Jerdrquicos
contra la Resolucidén N° 720, de fecha 16 de octubre de 2023,
emanada del SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (SAPI), publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 625, en fecha 20 de noviembre de 2023, bajo el
Tomo VII, pdginas 60 al 63, en la que declard SIN LUGAR fires
(03) Recursos de Reconsideracion interpuestos contra la
Resolucidon N° 441, de fecha 22 de agosto de 2007, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 490 de fecha 24 de
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octubre de 2007, en el tomo IIi, pdagina 88 al 94 que NIEGA el
registro de la Marca “FRIGILUX”, en las Clases 37 Internacionall,
39 Internacional y 9 Internacional, correspondientes a las
solicitudes:  2006-021455: 2006-021456; vy 2006-021457
respectivamente, segun las consideraciones expresadas en
dicha Decisién.

|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los recursos se ejercen
confra el Acto Administrativo contenido en g Resolucién N°
720 de fecha 16/10/2023, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 625, en fecha 20/11/2023, emitido por
el Servicio Auténomo de la Propiedad Industrial (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el mencionado Acto fue
dictado por un érgano dependiente jerérquicamente de este
érgano ministerial, como se menciond ut supra, por tanto,
compete su conocimiento. Asf se decide,

!
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta
Alzada aprecia que los mismos cumplen con todos los
extremos exigidos en el articulo 49 de g Ley Orgdnica de
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Procedimientos Administrativos (LOPA)!, por lo que de seguida
pasa a pronunciarse sobre la tempestividad de estos.

En este sentido, se tiene en lo que respecta a la nofificacion
del acto recurrido, ésta se materializé en fecha 20/11/2023,
fecha en la que efectivamente se publicé en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 625, por lo que el lapso para interponer
el recurso jerdrquico correspondiente, se contard a partir del
dia hdbil siguiente de aquel, es decir, a partir del 21/11/2023;
fecha confirmada por el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante su Aviso Oficial N° DRPI-AO-N® 05-
2023 de fecha 20/11/2023.

Ahora bien, hecho el cémputo correspondiente de los quince
(15) dias hdbiles para interponer el Recurso Jerdrquico conira
la mencionada Resolucion N° 720, dicho lapso culminé en
fecha 11/12/2023, inclusive, lo cudl también es corroborado
por el mencionado aviso oficial.

Asf las cosas, tenemos que comprobado como ha sido que los
tres (03) Recursos Jerdrquicos fueron presentados en fecha
06/12/2023, se determind gue los mismos han sido interpuestos
dentro del lapso legal establecido de guince (15) dias hdabiles
siguientes a la nofificacion del Acto Denegatorio, dando asi La
Recurrente, cumplimiento a lo previsto en el primer aparte del
articulo 95 de la Ley Orgdnica de Procedimientos

1 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1956.

a7 Tomo XIX o o



a@{%&:ﬂh@ DBobivariana oo @éﬁgﬂfﬁ/a&
Hiristoria del D rfon L@%ﬂc’?wkﬂ
de Comercia R 5

Administrativos, por lo que en consecuencia, esta Alzada
concluye que la interposicidn de los Recursos se efectuaron en
tiempo hébil para ello. Asi se declara.

i
PUNTO PREVIO

Esta Alzada, verificado como ha sido que los tres (03) Recursos
Jerdrquicos interpuestos Por La Recurrente, obedecen g g
misma impugnacién contra las denegatorias de los tres (03)
Recursos de Reconsideracion interpuestos contra del Acto
Primigenio, del cual, este ultimo, también denegd el registro de
la marca “FRIGILUX" Correspondientes a |as solicitudes
numeros: 2006-021455: 2006-021456; vy 2006-021457, en
consecuencia, esta Instancia Administrativa aprecia, con
meridiana claridad, que existe identidad absoluta de sujeto,
objeto y causa que compone la actividad del recurrente.

En virtud de |o anterior, y a los fines de cumplir con los principios
de economia y celeridad procesal, asi como también, evitar
decisiones  contradictorias. Esta instancia administrativa
dcuerda, en orden a lo preceptuado en los articulos 52 y 53 de
la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, ACUMULAR
todas las causas en Una sola y, por tanto, emitir una sola
decision que las abarque. Asi se decide.

48




@?&&F//f‘m DBativariana de @#ﬁgﬁf{m
-.{%ﬁ;‘(;k’ﬁ‘ﬁﬂ el @ﬁ‘}t{?‘i’- @;Jw/ax
de Corerde ,g’f/éé‘wm/

%
ANTECEDENTES

En fecha 22/09/2006, mediante comunicados signados con los
numeros: 2006-021455; 2006-021456; y 2006-021457, La
Recurrente COMERCIALIZADORA DAKA, C.A., SOLICITA ante el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca “FRIGILUX”, segUn el siguiente orden:

Solicitud N° 2006-021455:

Marca de Servicio, Clase 37 Internacional, Signo Nominativo,
Distinguir: Construccién, reparacién, servicios de instalacion,
lavanderia, reparacion electrodomeésticos

Solicitud N° 2006-021456:

Marca de Servicio, Clase 39 Internacional, Signo Nominafivo,
Distinguir: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancias,
organizacién de  vigjes, almacenamiento  refrigerado,
distribucién y entrega productos, depdsito.

Solicitud N° 2006-021457:

Marca de Producto, Clase 09 Internacional, Signo Nominativo,
Distinguir: Aparatos e Instrumentos cientificos, ndauticos,
geodésicos, eléctricos, fotogréficos, cinematograficos, opticos,
de pesar, de medida, de sefalizacion, de control (Inspeccién),
de socorro (salvamento) y de ensefianza, aparatos para el

ERRY T
\ RUEND
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registro, transmisién, reproduccién del sonido o imdgenes,
soportes de registro magnéticos, discos acUsticos, distribuidores
automdticos y mecanismos para dparatos de previo pago,
cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el
tratamiento de la informacién y ordenadores, extintores.

En fecha 22/08/2007, mediante Resolucién 441, publicada en
el Boletin de la Propiedad Intelectual N° 490 de fecha
24/10/2007, el SAPI, NIEGA todas las solicitudes de registro de
marca antes mencionadas, indicando que estas estdn incursas
en la causal prohibitiva contenida en el literql a) del articulo
136 de la Decision 486 de la Comision de g Comunidad
Andina, la cual dispone:

Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones

“Arficulo 136.- No podrén registrarse como marcas aquellos signos
Cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicifada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién o
de asociacion."

En fecha 14/11/2007, La Recurrente ejerce formal Recurso de
Reconsideracién en cada uno de los fres (03) expedientes,
contra la negativa anterior.
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En fecha 16/10/2023, mediante Resolucién N° 720, publicado
en el Boletin de la Propiedad Intelectual N° 625 en fecha
20/11/2023, el SAPI, se pronuncia con respecto a los Recursos

de Reconsideracion interpuestos por La
estableciendo lo siguiente:

Recurrente,

. Vistos los recursos de reconsideracion (..) que negaron las
solicitudes de registro por enconirarse incursas en la disposicion
prohibitiva contenida en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley e
Propiedad Industrial.

(-]

En efecto, luego del andiisis de los signos marcarios, este Regisiro
observa que los signos contienen parcialmente el signo registrado, no
encontrando distintividad, [o cual puede inducir al consumidor d
pensar que €l signo solicitado es el mismo que el gue fue registrado
previamente, pudiendo causar graves perjuicios al derecho marcario

del fitular del signo registrado.

Aunado a lo anterior, debe considerarse la analogia de los productos
o servicios distinguidos por los signos solicitados (... podemos
determinar la similitud presente entre 10s productos o servicios a ser
prestados, o cual incrementa la probabilidad de que el publico
consumidor confunda el origen empresarial de los productos ©
servicios al momento de seleccionarlos, mads aun tratandose de
productos O servicios dirigidos a consumidores N0 especializados.

(Resaltado nuestro)

RESUELVE

1.- Declarar SIN LUGAR los Recursos de Reconsideracion interpuestos.
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2.- CONFIRMAR Ias Resoluciones |(...) por lo que confintGan negadas las
siguientes solicitudes de registros:

()

SOLICITUD MARCA | CLASE SOLICITANTE
2006-021457 | FRIGILUX | 9 INT COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.
2006-021456 | FRIGILUX | 39 INT COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.
2006-021455 | FRIGILUX | 37 INT COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.

[5]

0@ INZ

3.- ORDENAR la publicacién en el Boletin de g Propiedad Industrial,
segun lo establecido en los arficulos 55 y 56 de la Ley de Propiedad

Industrial "

En fecha 06/12/2023, lo ciudadana MAGDALY SANCHEZ,
venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad
N°® V-7.976.725, e inscrita en el INPREABOGADO bajo el nUmero
47.172, actuando con e| caracter de Representante Legal de
la  sociedad mercantil COMERCIALIZADORA, DAKA, C.A.,
interpone tres (03) Recursos Jerdrquicos contra |g negativa
anterior en los mismos terminos correspondientes g los tres (03)
expedientes antes mencionados.

'
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente en sy escrito expone, que el Acto denegatorio
contfenido en |q Resolucién Ne 720 de fechqg 16/10/2023,
publicada en ¢ Boletin de |g Propiedag Industrial Ne 625, de
fecha 20/1 172023, e| SAP| negé de oficio ¢ registro de mareqg
“FRIGILUX”, en cada una de sus fres (03) solicitudes, en virtud
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que las mismas estaban bajo la previa titularidad de
INDUSTRIAS FRIGILUX, C.A.

Al respecto informa que el Unico titular de la marca “FRIGILUX™
es la empresa GLOBAL TRADE PANALUX Z.L. INC., empresa esta
Ultima que le fue cedida la marca por parte de
COMARCIALIZADORA DAKA, C.A., aportando La Recurrente en
el expediente administrativo del caso, los contratos de cesion
previamente registrados ante el SAPI a los fines de su
comprobacion.

Que, en virtud de lo anterior, denuncia que existe por parte del
SAPI la comisidn del vicio de falso supuesto de hecho, toda vez

gue a su decir: "no aprecio debidamente los cambios de peticionario y las
cesiones, expuestos en el presente escrito y evidenciadas en la documentacion

que se anexa".

Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistos los argumentos presentfados por La Recurrente, esta
Instancia administrativa pasa a resolver los mismos, segun

como sigue:

La Recurrente denuncia la comision del vicio de falso supuesto
de hecho, en el que a sU parecer incurrio el SAPI,
argumentando al efecto que dicho dérgano yerrd al estimar
que la titularidad de la marca, corresponde a un mMismo titular.
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Vista su denuncia, esta Alzada trae o colacion lo expuesto por
La Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,
en sentencia bajo el nimero: 00820, de fecha 11/06/2003,
expediente niUmero: 0690 en el que establece el alcance %
significado de este vicio, segun como sigue:

“... Asi, es menester acudir a Ia deferminacion precisa del concepto
de falso supuesto de hecho y de derecho, a fin de establecer SU
senfido. El primero, ha sido entendido por la Doctring de esta Saiq,
como un vicio que ftiene lugar cuando la  Administracién  se
fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manerg
distinta a la apreciacion efectuada por el drgano administrativo. El
falso supuesto de derecho, en cambio, fiene lugar cuando Ig
Administracién se fundamenia en una norma que no es aplicable al
Caso concreto o cuando se le da a I norma un sentido que ésta no
tiene. En ambos casos, se tfrata de un vicio que por afectar la causa
del acto administrativo acarrea su nulidad, por lo cual es necesario

ademds, si se dicté de Mmanera que guardara la debidg congruencia
con el supuesto previsto en la norma legal,”
(Negrillas nuestras)

De conformidad con la cita, el vicio de falso supuesto de

hecho se configura, cuando |g administracion Yerra en Iqg
dpreciacién o evaluacion de los hechos Y. €n consecuenciq, le

deja de imprimirle e valor juridico Que se merece. Esto dcarreq
el vicio en Ig Causa del acto v, Por tanto, la nulidag absoluta

==

30" nEL PO
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del mismo, toda vez que se configurd bajo una apreciacion
falsa o errébnea de los hechos.

Como es légico suponer, la denuncia de este vicio, obliga a la
administracidn a revisar las actas procesales contenidas en el
expediente administrativo del caso, a los fines de determinar, si
es procedente tal delacién.

En este orden de ideas tenemos que, la denuncia se centra en
sefialar la falsa apreciacién por parte de la administracion del
SAPI, en considerar, que el titular de la marca “FRIGILUX", es
INDUSTRIAS FRIGILUX, C.A., sin haber tomado en cuenta que la
verdadera fitular de la misma, es la sociedad mercantil
GLOBAL TRADE PANALUX Z.L. INC., por motivos de un confrato
de cesibn de marcas obtenido de la sociedad mercantil
COMERCIALIZADORA DAKA, C.A., (la solicitante y recurrenie)
asl como también, de las cesiones de las solicitudes de marca
de esta Ultima y que fueron objeto de negativa.

Ahora bien, visto 10 anterior, esta Alzada luego de la revision
exhaustiva de las actas procesales que componen €l
expediente administrafivo del caso, CONSTATA que para €l
afo 2010, en efecto, los contratos de cesion de marcas segun
el registro cronologico de SAPI, constan en su base de datos.
No obstante ello, también constata que los mismos no existian
para el momento histérico_del acto denegatorio_primigenio,

gue es en el afo 2007, a los fines de gue SAPI tomara su
decision.

11
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En virtud de lo anterior, mal pudiera el SAPI declarar Ia
titularidad de la marca a nombre de la sociedad mercantil
seNalada por La Recurrente GLOBAL TRADE PANALUX Z.L. INC.,
si no poseia para el momento histérico de su decisidn, los
elementos probatorios pertinentes que le permitieran llegar a
una conclusion diferente a la dictada en su Acto Primigenio,
debido a que la denuncia del vicio de falso supuesto, se cae
por si sola, por estar sobrevenida la prueba. Asi se decide.

Por otra parte, llama poderosamente la atencién o esta
Alzada que, La Recurrente COMERCIALIZADORA DAKA, C.A., ¢
su decir, otorgé contrato de cesién de la marca “FRIGILUX” g
la sociedad mercantil GLOBAL TRADE PANALUX L.L. INC., marca
por la cual efectda la solicitud de registro objeto de recurso,
por lo que salta la pregunta, zpor qué intentar nuevas
solicitudes de registro de Una marca, de las cugles, aduce
haber sido previamente su titularg, tal tareg predica el
reconocimiento tdcito del registro anterior, implicando por
tanto, no tener sentido ni objeto su tramite, cuando lo correcto
ha debido ser,  simplemente, incoar g solicitud  de
actualizacion en lg base de datos de| registro de marcas ante
el SAPI o, hacer un confrato de cesidn de marcas a su favor.,

Vil
DECISION
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artficulo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgdnica de la Administraciéon Publica en concordancia con

los dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso Jerdrquico
inferpuesto  por la ciudadana MAGDALY  SANCHEZ,
venezolona, mayor de edad vy fitular de la cédula de
identidad N° V-7.976.725, e inscrita en el INPREABOGADO bagjo
el nimero 47.172, actuando con el cardcter de Representante
Legal de la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.,
sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Valencia,
Estado Carabobo, Venezuela, e inscrita en el Registro Mercantfil il
de la Circunscripcién Judicial del Estado Carabobo en fecha 23
de agosto de 1995, bajo el N° 18, Tomo 94A, RIF: J-30286638-3.

SEGUNDO: RATIFICAR en todas y cada una de sus partes, la
Resolucion N° 720 de fechalé de octubre de 2023 emanada
del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autbnomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), debidamente nofificada en
la publicacién del Boletin de la Propiedad Intelectual N° 625
de fecha 20 de noviembre de 2023.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en concordancia
con el articulo 93 ejusdem, se advierte que la presente
decisién podrd ser recurrida ante el Tribunal Supremo de

13
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Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del
arficulo 23 de la Ley Orgdnica de lg Jurisdiccién Contencioso
Administrativa, concatenado con el numerql 1del articulo 32,
ibidem, dentro del término de e ochenta (180) dias
continuos, contados a partir de s notific cion.

Dé )5S ANTONI LEGAS RAMIREZ
'; ODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
A\ .-_;'u N°4.914, de fecha 3 de febrero de 2024

ReB.V. N° 6.794 Extraordinario, de Ia misma fecha
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