R %ﬁrﬂi’?m- :_@‘gﬂ‘/}h’/&%‘f;‘?’}é(& e @-h:gwe/a
e[_.%ﬁ}/ﬁ‘ﬂh el G outor @)}zf’(m
e @mrewvh r_'/:}%z_c;/(wfzf

MIPPCON/DM-N° () 4 6
Caracas, 1 6 ABR 2024

ANOS 213°, 145°, y 25°
RESOLUCION

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana MARIA
AUXILIADORA JURADO, venezolana, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad N° V-10.351.891 e inscrita en e
Instituto de Previsién Social de Abogado bajo el nUmero:
77.206 y Agente de lg Propiedad Industrial inscrita bajo el
nUmero: 3.342, actuando en representacion de la sociedad
mercantil  TELEFLEX INCORPORATED,  constituida de
conformidad con las leyes de los Estado de Delaware
Estados Unidos de Norte America, interpuso  Recurso
Jerdrquico ante este Ministerio  del Poder Popular de
Comercio Nacional, contra el Acto Administrativo dictado
por el Servicio Auténomo de Ig Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucién N° 672, de fecha 16 de octubre
de 2023, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N°
625, en la pagina 64, del Tomo VI de fecha 20/11/ 2023, con
vigencia a partir del 21 de noviembre, 2023, la cual declarsd
SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracién, interpuesto en
fecha 02/08/2021, contra Ig Resolucion N° 408 de fechqa 28
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de junio de 2021, publicada en el Boletin de |a Propiedad
Industrial N° 609 en fecha 02/07/ 2021, en la que NEGO la
solicitud de registro de la Marca de Producto HEM-O-LOK N°
2017-019492, en su clasel0 Internacional, para Distinguir
productos médicos y quirlrgicos; clips de ligaduras vy
aplicadores de clips de ligaduras.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso, se impugna el Acto
Administrativo contenido en la Resolucién 672 de fecha
16/10/2023, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 625 en fecha 20/11/2023, en la pdgina 64, del Tomo VI,
emanado del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue
dictado por el érgano dependiente jerdrquicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, como lo
es el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y
siendo esta alzada el érgano superior jerdrquico, compete su
conocimiento. Asi se decide.
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ADMISIBILIDAD

Analizado como ha sido el contenido del escrito presentado,
esta Alzada, observa que se han cumplido los requisitos
previstos en el articulo 49 de Ia Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos', Por lo que de seguida pasa
d pronunciarse sobre la tempestividad del Recurso.

En este senfido, tenemos que en lo que respecta al acto
impugnado, la Recurrente fue efectivamente notificada,
mediante la publicacién del Boletin de la Propiedad
Industrial N° 625 en fechqa 20/11/2023, la cual es
corroborada, segin el aviso oficial N°© DRPI-AO N° 052023 de
fecha 20/11/2023, emanado del SAPI.

Ahora bien, realizado el cdlculo correspondiente para la
interposicion el Recurso Jerdrquico, conforme a o
establecido en el 95 de la Ley Orgdnico de Procedimientos
Administrativos, tenemos que el lapso comenzd el
21/11/2023 y culminé ciertamente el dig 11/12/2023 (ambas
fechas inclusive), se concluye que la interposiciéon del
mismo, se efectud en el tiempo habil. Asi se declara.

' Vid, Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Exfraordinario de fecha 1 de julio 1981,

46 Tomo XX -~

i
b

-



-@?%5{(&(?’{*{& @g(}//wmf(wm e (ﬂ#;ﬁmﬂ/m
-%f;j!ﬁ'{‘n el 4@‘}:4"‘)5 @’5 (’,r-éwéw
de Comercie Nactenal

]
ANTECEDENTES

En fecha 14 de noviembre de 2017, la Sociedad Mercantil
TELEFLEX INCORPORATED, mediante tramite Nro. 2017-019492,
solicita ante el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca “HEM-O-LOK,” clase
10 Internacional, para distinguir: productos meédicos y
quirlrgicos; clips de ligaduras y aplicadores de clips de
ligaduras”.

En fecha 28 de junio de 2021, mediante Resolucion N° 608,
Tomo XV, Pagina 55, publicado en el Boletin N° 609 de fecha
02 de julio de 2021, NIEGA la solicitud antes mencionada,
motivando en su decisién que dicha solicitud se encuentra
incursa en la disposiciéon prohibitiva establecida numeral 11
del arficulo 33 de la Ley de la Propiedad Industrial> que
indica identidad fonética grafica con ofra marca yad
existente.

En fecha 02 de agosto de 2021, el recurrente interpone
Recurso de Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 16 de octubre de 2023, mediante la Resolucion N°
672, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 625,
de fecha el 20/11/2023, el SAPI declara SIN _LUGAR el

2 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N 25227 de fecha 10 de
diciembre de 1954.
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Recurso de Reconsideracién interouesto vy por tanto
CONFIRMA |a Resolucion impughada N° 408, publicada en el
Boletin de Ia Propiedad Industrial N° 609 en fecha 02/07/
2021.

En fecha 11/12723, Ia Recurrente ejerce formal Recurso
Jerdrquico contra g negativa anterior

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente en su escrito expone que el SAPI, incurre en e|
vicio de falso supuesto, q inferir erréneamente que las
marcas en conflictos CHEMOLOCK (existente) y (HEM-O-LOK)
(solicitada), prestan o confusion al publico sobre Ig
pProcedencia empresarial de las mismas.

Asimismo, denuncia que el SAPI, ho toma ni tiene en cuentq
en su andlisis que los destinatarios finales de las marcas
corresponden  a  productos diferentes y por tanto
consumidores distintos, por lo que perfectamente pueden
coexistir, tal y como afirma que en caso similares en ¢l
extranjero coexisten perfectamente marcas con similitud
fonética empero con destinatarios diferentes en cuanto al
Uso marcario.
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Vv
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente proveido por el Servicio Autébnomo
de la Propiedad intelectual (SAPI), los alegatos esgrimidos
por la Recurrente, asi como la documentacién adjunta al
escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en [os
siguientes términos:

El Recurso Jerdrquico, tiene su antecedente en la pretension
de la Recurrente TELEFLEX INCOPORATED, en impugnar el
Acto Administrativo, contenido en la Resolucion N° 672 de
fecha 16/10/2023, mediante la cual el Servicio Auténomo de
lo Propiedad intelectual (SAPI) declard SIN LUGAR el Recurso
de Reconsideracién presentado conifra la Resolucion
Administrativa N° 608, de fecha 28/ 06/2021, en la que se
decidié la negativa del registro del signo “HEM-O-LOK"
clase 10 internacional.

En este sentido, el articulo 37 de la Ley de Propiedad
Industrial® y el Decreto N° 1.768% refieren que el Registro de la
Propiedad Industrial junto con la Direccion Nacional de
Derecho de Autor conforman al Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual, el cual es un érgano dependiente
jerérquicamente del Ministerio con competencia en materia

3vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 36.192 de fecha 24 de abril 1997.

49

R

el i 4:;
i\

Tomo-gg_)_(/_ol

BT O

BLEND

'
Ao



Q?gf)ﬂ,ﬁ/zm DBelivariana e )FH("‘"?(F/ r
jﬁfﬁ'{’kf(—‘ det Sodor © (7Y /w/rm

e (f,sc(amww(z teienad

de Comercio, dicho Registro estard o cargo de todo lo
relativo a la propiedad industrial, destacando en el articulo
42 ejusdem, las atribuciones del Registrador, que se
transcriben a continuacion:

“Articulo 42.- Son atribuciones del Registrador:
a) estudiar los expedientes respectivos;

b) autorizar o negar las solicitudes de registro,
cesiones, cambjos de nombre o renovaciones que
cursen ante la oficina, segun que esfén o no de
acuerdo con la Ley;

(..

e) ordenar las publicaciones de Ley

(...)
g) emitir dictamen sobre Jos asuntos de su
competencia cuando asi lo requieran las autoridades

judiciales o administrativas:

h) hacer y decidir las oposiciones conforme a la Ley

(-]

i) autorizar las publicaciones de Ig oficina

()

] las demds que sefialen las leyes".
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Del articulo antes trascrito, se desprende en sus literales a) vy
b) que el Registrador, dentro de sus atribuciones le
corresponde analizar minuciosamente los expedientes vy
autorizar o negar las solicitudes de registro, para lo cual le
atafie mofivar la negativa, luego de efectuar la revision
exhaustiva del expediente y de los archivos que reposan en
ese Servicio.

Asimismo, esta Alzada considera importante traer a
colacién, el contenido del numeral 11 del articulo 33 de la
Ley de Propiedad Industrial que dispone:

" Articulo 33.- No podrdn adoptar niregistrarse
CcoOmo marcas:

11) la marca que se parezca grafica o
fonéticamente a ofra ya registrada, para los mismos
o andlogos articulos.

(o)

De la norma parcialmente transcrita, se desprende con
mediana claridad, la prohibicién de registrar cualquier
marca que se parezcan gréfica o fonéticamente a ofra
registrada con anterioridad que sea solicitada ante el
Servicio Auténomo de la Propiedad intelectual (SAPI).

En el caso que nos ocupa, alega la Recurrente que, A lo
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largo del escrito presentado, ha quedado demostrado que
la marca “HEM-0-LOK", tiene todos los elementos necesarios
Para que pueda ser considerada como tal, Y gue es posible
la convivencia pacifica con la marca registrada que sirvid
de base para su negativa y como tacitamente, lo reconocié
la titular del registro base de su negativa, al no oponerse a Ig
solicitud cuando estda, fue publicada para efectos de
oposicién, por lo que segun su dicho, esta Alzada debe
considerar su solicitud.

No obstante, esta Alzada observa que de la revisién
exhaustiva efectuada por el Servicio Auténomo de la
Propiedad intelectual (SAPI), se comprobd gque en sus
archivos efectivamente, reposa la renovacion de la marcg
“CHEMOLOCK,” clase 10 internacional, por ello, considero
hacer una comparaciéon significativa  entre la marca
registrada “CHEMOLOCK,” con la marcqa solicitada “HEM-0O-
LOK", a fin de evitar una posible confusidn entre ambas
marcas, basdndose en su  estructura lingUistica,
encontrdndose para ello, una solicitud fonética y en su
esfructura ortogrdfica, se constaté que ambos signos, se
componen de elementos de fantasio.

Es por ello, que esta alzada considerg que el Servicio
Auténomo de la Propiedad intelectual (SAPI), actué
conforme a derecho negando el registro solicitado por Ia
recurrente  TELEFLEX INCOPORATED, de su marcqg

¥
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denominada “HEM-O-LOK,” por encontrar semejanzas
susceptibles de crear confusion o riesgo de asociacion, con
la marca “CHEMOLOCK,” ya registrada.

Ademds, sefiala que, la marca solicitada “HEM-O-LOK”, en
su revision integral, no posee la suficiente distintividad para
diferenciarse de sus competidores en el mercado, por
considerar que va a impactar mds por las semejanzas que
por las diferencias.

Asi las cosas, esta Alzada reitera el criterio sostenido por el
Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la similitud o
identidad de las palabras que fitulan las marcas, en la que
se establece que no es suficiente para inducir al publico
consumidor en error o confusion, sino gue se juega en este
caso, un papel predominante, la analogia de los productos
distinguidos por los signos.

En efecto, se aprecia que el signo solicitado “HEM-O-LOK",
pretende distinguir: “productos médicos y quirdrgicos; clips
de ligaduras y aplicadores de clips de ligaduras”, mientras
que el signo registrado “CHEMOLOCK”, distingue: ”
Dispositivos médicos, incluyendo, sistema cerrado de
dispositivos de fransferencia de fluidos, adaptadores para
frascos, picos para bolsas, conectores, sofs de
administracién, dispositivos mezcladores de medicamentos
peligrosos ( productos nacionales y/o extranjeros) en la

10

b

53 Tomo XX . .



@? }Mﬁ'ﬁ'«z -@8(14’#(2)-’/(&3({ et (q}'é:;ejzrr‘/m
Hiristerie det Poster e
“ i
de Comerci Nizeional

misma clase”,

De lo anteriormente expuesto, se puede apreciar gue los
productos distinguidos por ambas marcas, por ir dirigidos a
Un mismo mercado, ofrecen la posibilidad cierta de ser
intercambiables para los mismos fines, pueden, ademds, ser
complementarios o usarse conjuntamente vy, finalmente
resulta comercializables o fraveés de idénticos canales de
distribucién y venta al publico, ya que g solicitar un
producto médico, el consumidor podria recibir un producto
distinguido por una mareqg con una fonética semejante a I
marca del producto, la cual difiere en su composicion vy
finalidad terapéutica. En tq sentido, su concurrencia en un
ambito comUn, haria muy probable el peligro de error o
confusién al que se ha venido haciendo referencia.

Asimismo, esta Alzada considerq pertinente sefialar que en lo
Queé respecta a las similitudes entre Ias marcas, El Tribunal
Supremo de Justicia, en Ig Sala Constitucional, Sentencia N°
12164, ha sostenido:

"...Este Mdximo Tribunal, en sentencia nimero 514 del 3
de abril de 200] (rafificada, entre ofras, en las decisiones
nimeros 1382, 142 y 922, de fechas 1° de agosto de 2007,
9 de febrero de 2010 y 10 de agosto de 2016), establecié
lo siguiente:

4 Vid. Sentencia 1.216 de esta Sala nimero 1214 del 17 de noviembre de 2014

11
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Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente
oportunidad reiterar que existen diversos elemenfos a
considerar para determinar si la similitud enfre dos marcas
es Jlo suficientemente relevante pard impedir su
coexistencia en el mercado. Asi, en la sentencia Ne 514
del 3 de abril de 2001 (ratificada segun sentencia N° 911
del 10 de mayo de 2001), se establecié lo siguiente:

" . De lo expuesto se observa que pard fundamentar su
decisién, la Administracién se basé en la existencia de
semejanzas enfre el signo solicitado "CY.ZONE" y la marca
ya registrada "EYZONE", las cuales harian imposible su
coexistencia en el mercado, pues podrian confundir al
publico consumidor.

A tal efecto, resulta pertinente reiterar que existen diversos
elementos a considerar para determinar si Ia similitud
enfre dos marcas es lo suficientemente relevante para
impedir su coexistencia en el mercado.

En efecto, en sentencia de esta Sala Nro. 514 del 3 de
abril de 2001 (ratificada, entre otras, en las sentencias
Nros 1387, 142 y 0072, de fechas 1° de agosto de 2007 y 22
de enero de 2009), se establecio que:

" En este sentfido, cabe reiterar que éen materia de
propiedad industrial son escasas las reglas con valor
permanente para concluir en la confundibilidad de
marcas. Sin embargo, la doctfrina y la jurisprudencia de
esta Sala han establecido determinados criterios pard
apreciar la semejanza enfre marcas, los cuales no tienen
un cardcter taxativo sino meramente enunciativo 'y
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deberdn ser aplicados a la luz de cada caso concreto
(véanse sentencias de Ig Salg Politico-Administrativa de
fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995,
casos:  Sdfilo  Societa  Azionarig Fabrica  Italiana
Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX
COMPANY, respectivamente). Algunos de estos
pardmetros se enumeran a continuacion:

a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y
no el resultado de un andiisis por separado de cada uno
de los elementos que integran la respectiva marca: la
confusion debe resultar pues, de la comparacidn que se
haga a simple vista o de ser oida. En este examen debe
fambién apreciarse el impacto que pueda producir el o
los elementos que, por resaltar suficientemente dentro de
SU propio conjunto, constituirian Ia imagen figurativa y/o
fonética caracteristica individualizadora a recordar por el
consumidor.

b) Las marcas grdficas Y complejas deben juzgarse en su
conjunto y no por elementos fomados aisladamente;

c) La acentuacién prosédica U orfogrdfica, sin que
constituya por sf sola un elemento de juicio, debe tomarse
en cuenfa al establecer Ias diferencias. De allf que
puedan coexistir marcas nominativas con algunas silabas
idénficas, si el resto de las silabas que integran Ia palabra
Y SU acentuacién difieren a tal punto que evitan toda
posible confusién;:

d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes
que pretende idenfificar Ig marca; si perfenecen a g
misma clase, su estructura Yy su dmbito comercial.”
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De alli, que para juzgar la confundibillidad enfre marcas,
cuando algunas de ellas sea de las denominadas
“marcas complejas”, debe analizarse la marca en su
conjunto y no cada uno de sus elementos por separado,
aun cuando algunos de éstos puedan consistir en signos o
palabras similares a ofras ya registradas que, por su
naturaleza, dentro del conjunto, no quedarian protegidas
aisladamente, por si solas, como un derecho exclusivo de
uso, pues el registro es sobre el conjunto que constituye la
marca, y no sobre cada uno de sus elementos por
separado®.

Asimismo, la confusién debe resultar de una simple
comparacién de ambos signos y tomando en cuenta la
apreciacién de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor ".

De la Jurisprudencia antes transcrita, se desprende que el
Mdaximo Tribunal, en Sala Constitucional, ha establecido
determinados criterios para apreciar la semejanza enfre 1as
marcas, los cuales no fienen un caracter faxativo sino
meramente enunciativo y deberdn ser aplicadas a la luz de
cada caso concreto.

Ahora bien, visto lo establecido por la Jurisprudencia, esta
Alzada comparte su criterio y en el caso que nos ocupa, se
demuestra que existe una completa similitud fonética entre
las marcas “CHEMOLOCK”, ya registrada y “HEM-O-LOK",
marca solicitada por la sociedad mercantil TELEFLEX
INCOPORATED, lo que podria generar error o confusion en el
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pUblico consumidor, bien sea directy O indirectamente.
Ademds, el usuario consumidor podria pensar que los
Productos amparados por las marcas en conflicto, tienen e|
mismo origen empresarial, por lo que estq Alzada aprecig
qQue el Registro de Ig Propiedad Industrial, del Servicio
Autonomo de Iq Propiedad Intelectual (SAPI), actus en todo
momento en cumplimiento y ejercicio de |as cCompetencias
Que le atribuye Ig Ley de Propiedad Industrial. Asi se declara.

\
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzadg,
en ejercicio de lgs afribuciones que le confieren el numerq|
20 del articulo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerzg de
Ley Orgénica de g Administracion  PUblicas en
concordancia con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos,

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por
la ciudadana MARIA AUXILIADORA JURADO, venezolanag,
Mayor de edad, fitular de |q cédula de identidad Ne° V-
10.351.891, e inscrita en el Instituto de Previsidn Social bajo el
N°® 77.206, actuando en representacion de |Ig sociedad
mercantil TELEFLEX INCOPORATED, compania constituida de
conformidad con |as leyes de los Estados Unidos de Norte

® Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N°¢.147 Extraordinario, de fecha 17
i

de noviembre de 201
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América con su domicilio principal ubicado en Wayne
Pensilvania, Estados Unidos de Américal.

SEGUNDO: CONFIRMA en fodas y cada una de sus partes el
acto administrativo recurrido.

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 decision podrd ser recurrida anfe el Tribunal
Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5 del articulo 23 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativaé, concatenado con
el numeral 1 del articulo 32, ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, & ntadoy a partir de su
notificacion.

Devuélvase gkempgdiente ori?inol u oficina/de origen. -
Notifiqu \ f
: e )
§ ' _7,)_._*.,.__.._....._.#.....:'._.(.... e
QL ANTDNIO|VILLEGAS RAMIREZ

» il

}ér Popplar de Comercio Nacional
58f14, de {echa 03 de febrero de 2024
G.O.RBNGAY 6.7, ¥ Atraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

6 yid, Ley Orgdnica de la Jurisdiccién Contenciosa Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial
de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010,
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