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ANOS 214°, 165°, y 25°
RESOLUCION

En fecha 11 de diciembre de 2023, el Ciudadano LEOPOLDO
JAVIER MARQUEZ BOTTINI, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, fitular de la cédula de identidad N° V-9.972.048,
asisfido  por la ciudadana BEATRIZ AYALA CHERUBINI,
venezolana, mayor de edad, abogado, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad N° V-10.338.154 ¢ inscrita en el
Instituto de Prevision Social de Abogado bajo el nUumero:
57.256, interpuso RECURSO JERARQUICO ante el Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, contra la Resolucién Ne
717, de fecha 18 de febrero de 2022, publicada de las paginas
50y 52, en el Tomo VIl del Boletin de la Propiedad Industrial N°
625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir
del 21 de noviembre de 2023, la cual declara SIN LUGAR el
Recurso de Reconsideracion interpuesto contra la Resolucidn
N° 717, de fecha 16 de octubre de 2023, en la que negé la
solicitud de registro de fe marca comercial
“"PDCPRODENTALCARE” solicitud N° 7094-2020 en clase 44 del
nomencldtor internacional.
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i
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso, se impugna el acto
administrativo contenido en la Resolueién N° 717, de fecha 18
de febrero de 2022, publicada de las pdaginas 50 y 52, en el
Tomo VIl del Boletin de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha
20 de noviembre de 2023, con vigencia ¢ partir del 21 de
noviembre de 2023, emanada del Servicio Auténomo de la
Propiedad intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue
dictado por un érgano dependiente jerérquicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, como lo
es el Servicio Auténomo de la Propiedad intelectual (SAPI), vy
siendo esta Alzada el érgano superior jerérquico, compete su
conocimiento. Y asf se decide.

il
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se
observa gque se han cumplido los requisitos previstos en el
arficulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos!, al cual remite el articulo 86 ejusdem, pasa esta
Alzada a pronunciarse sobre Ia temporalidad de la
interposicién del presente recurso y dl respecto debe precisar
que, con ocasion del Recurso de Reconsideracién incoado el

' Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981
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18 de febrero de 2022, el Servicio Autdnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), publicdé en el Boletin de la Propiedad
Industrial  N° 625, en las pdginas 50-52, en el Tomo VI, la
Resolucion N° 717, de fecha 16 de octubre de 2023, divulgado
en fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del
21 de noviembre de 2023, presentando el recurrente el 11 de
diciembre de 2023, el Recurso Jerdrquico, por lo gue, siendo el
plazo establecido en el articulo 95 de la Ley ut supra
mencionada, de quince (15) dias hdbiles para incoar dicho
recurso, se dprecia que el mismo fue presentado en tiempo
hdébil. Y asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 09 de diciembre de 2020, el ciudadano LEOPOLDO
JAVIER MARQUEZ BOTTINI, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, fitular de la cedula de identidad N° V-9.972.048,
infrodujo solicitud de registro de marca N° 7094-2020,
“PDCPRODENTALCARE"” Clase 44 internacional, para distinguir:

“Servicios meédicos, prestacion de servicios odontolégicos”

En fecha 14 de abril de 2021, fue consignado documentos, con
escrito de razones de hecho y de derecho.

En fecha 22 de junio de 2021 se notificdé por prensa, de la
interposicion de la solicitud de marca.
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En fecha 08 de septiembre de 2021, fue ordenada Ig
publicacién del Boletin.

En fecha 22 de septiembre de 2021, fue publicada en el boletin
N° 611, la marca “PDCPRODENTALCARE" Clase 44 internacional,
para distinguir:  “Servicios médicos, prestacidon de servicios
odontolégicos”, como SOLICITADA.

En fecha 18 de febrero de 2022, El Servicio Auténomo de
Propiedad Industrial, mediante Resolucion N° 07, NEGO DE
OFICIO, la solicitud de registro de marca N° 7094-2020, de
fecha 09 de diciembre de 2020, por encontrarse dicho signo
distintivo dentro de una de Igs causales de irregistrabilidad
establecida en el literal “e” del articulo 135, de la Decisidn 484
de la Comunidad Andina de Naciones?, por tratarse de un
signo que describe los servicios que pretende proteger.

En fecha 21 de febrero de 2022, fue publicada como NEGADA,
el signo distintivo: PDCPRODENTALCARE, inscripcién 7094-2020,
en clase 44 INT, para distinguir: “Servicios médicos, prestacion
de servicios odontolégicos”, en el Boletin de Propiedad
Industrial N° 614, Resolucién N°07, de fecha 18 de febrero de
2020,

En fecha 11 de marzo de 2022, Ia Ciudadana BEATRIZ AYALA
CHERUBINI, venezolang, mayor de edad, abogado, de este

e

% Vid. Decleién 484; Régimen Comin sobre Propiedad indusirial
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domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.338.154 e
inscrifo en el Instituto de Prevision Social de Abogado bajo el
nimero: 57.256, asistiendo al ciudadano LEOPOLDO JAVIER
MARQUEZ BOTTINI, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, fitular de la cédula de identidad N° V-9.972.048,
interouso RECURSO DE RECONSIDERACION por la negativa de
Registro de Marca N° 7094-2020, de fecha 09 de diciembre de
2020, requerido para la marca “PDCPRODENTALCARE” Clase 44
internacional, para distinguir: “Servicios médicos, prestacion de
servicios odontolégicos”

En fecha 22 de noviembre de 2023, el Servicio Auténomo de la
Propiedad intelectual (SAPI), publicé Resolucién N° 622, de
fecha 16 de octubre de 2023, publicada de las pdginas 55, en
el Tomo IV del Boletin de la Propiedad Industrial N° 625, de
fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21
de noviembre de 2023, donde ratificéd la “NEGATIVA”, del

registro del signo distintivo “PDCPRODENTALCARE”, inscripcién
N° 7094-2020, en clase 44, internacional.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta la recurrente en su escrito, fundamentalmente, lo
siguiente:

1. LA MARCA “PDCPRODENTALCARE” constituye una marca
de fantasia:
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“(...] Disentimos categdricamente de lo sefialado en la
resolucién citada y sostenemos que la marca de servicio
“PDCPRODENTALCARE", Solicitud N° 7094-2020 no es
descriptiva respecto a los servicios que distingue, por el
conftrario, constituye un signo de fantasia y sostenemos, por el
confrario, que la marca solicitada en su conjunto es

novedosa y debe considerarse una marca con capacidad
distintiva plena.

Es importante destacar, Que nos enconframos en presencia
de una marco integrada por diversos elementos
denominativos que deberdn ser examinados en sU conjunto,
sin separarse o analizar de forma aislada cada uno de los
elementos que la comprenden, dado gue una marca mal
podria ser considerada descriptiva  tomando en
consideracién solo una parte de esta, la misma debe ser
examinada en su tfotalidad. Precisamente en funcién de lo
anterior, como se aprecia en la parte denominativa de I
marca, no existe separacién alguna entre los componentes
"PDC" y "PRODENTALCAR", siendo asf la unidén conforma un
término de fantasia, sin contenido conceptual alguno (...)"

“(..... 2. Traduccién Iiteraiia  del signo  distintive
PDCPRODENTALCARE

a) De acuerdo a la busqueda realizada ante I Real Academia
Espafola, se puede evidenciar que la marca negada de
oficio, es una palabra de fantasia que no describe los
servicios que deseq proteger, tal y como se puede observar
de los resultados arrojados en la busqueda redlizada (...)"

“(...)3. Adicionalmente, la marca PDCPRODENTALCARE
constituye una marca sugestiva o evocativa.

Evaluando en conjunto la marca, podria evocar en la mente
del consumidor aiguna de las cualidades u otras
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caracteristicas de los servicios, sin llegar a ser una designacién
generica, ni mucho menos descriptiva de los mismos.

Para que una marca carezca de novedad, tendria que estar
infegrada exclusivamente por términos individuales genéricos,
comunes Yy reiterados, lo cual no ocurre en el caso de la marca
solicitada, sino que esta constituye un signo novedoso,
compuesto y fantasioso el cual meramente sugiere v evoca los
productos que ‘pueden ofrecerse. Para que seqa registrable
una marca no es hecesario que eluda toda posible insinuacién
O sugerencia sobre la natfuraleza o cualidad del producto o
servicio, mientras no consfiftuya una designacién que
forzosamente se ha de ufilizar para distinguir el producto o
alguna de sus caracteristicas o cualidades |...)"

Vv
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
ANALISIS DE LA IMPROCEDENCIA DE LA NEGATIVA

DE LA REGISTRABILIDAD DE LA MARCA

Ahora bien, me permito confirmar y extender el criterio
sustentado por el érgano registral expuesto en el Recurso
de Reconsideracion, sobre la irregistrabilidad de marca,
asi como la transcripcion del presente caso, por las
razones de hecho y de derecho que sefalamos a
continuacién:

“...) Vistos los recursos de reconsideracién interpuestos
conforme a lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, contra los actos administrativos
contentivos en las Resoluciones N° 07 y 179, publicadas en los
Boletines de Propiedad Industrial N° 614 y 615 de fecha 18 de
febrero de 2022 y 30 de marzo de 2022, respectivamente que
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negd las solicitudes de registro por encontrarse incursas en la
disposicion prohibitiva contenida en el ordinal 9° del articulo 33
de la Ley de Propiedad Industrial

La mencionada disposicién expresamente dispone:

“Articulo 33. No podrdn adopfarse niregistrarse como mareas:
...Omissis...

?° los términos y locuciones que hayan pasado ol use general v las
expresiones comunmente empleadas para indicar el género...naturaleza...”

Siendo asi esta disposicién comprende dos supuestos q saber: En
primer lugar, se ubicardn tanto denominaciones que nacieron
CoOmMo marcas y que por su constante reiterado o repetitivo uso
por el publico en general, se convittieron en términos o
locuciones necesarias para designar los correspondientes
productos o servicios (se trata de aquellas, marcas a las que se
les ha diluido su fuerza distintiva) como aquellas gue consisten
en si la designacién comin o necesaria para  designarios
(genéricas)

Ahora bien, estos supuestos o prohibiciones contenidas en o
norma, evidentemente habrdn de considerarse fomando en
cuenfa los productos o servicios que con el sigho que se
pretende distinguir, asunto que obedece a que la marca no es
un sigho en abstracto sino infimamente ligado a los productos o
servicios respectivos

De acuerdo a lo anterior, puede entonces afirmarse que los
signos solicitados son denominaciones genéricas que aluden
expresiones necesarias |...)"

Finalmente, el recurrente ciudadano LEOPOLDO JAVIER
MARQUEZ BOTTINI, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, fitular de la cédula de identidad N° V-9.972.048,
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asistido por la ciudadaona BEATRIZ AYALA CHERUBINI,
venezolaona, mayor de edad, abogado, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad N° V-10.338.154 e inscrito en el
Instituto de Prevision Social de Abogado bagjo el nUmero:
57.256 presentd su petitorio en los siguientes términos:

“(...) Por las razones antes sefaladas, solicitamos ante su
despacho sea declarado CON LUGAR el presente Recurso
Jerdrquico y en consecuencia sea concedido la marca de
servicio PDCPRODENTALCARE {D!SE!QO} Solicitud N° 2020-7094,
en clase 44 Internacional o favor de nuestro representado
Leopoldo Marquez Bottini

De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 62 en
concordancia con lo establecido en el Articulo 2 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administratives |...)"

Vi

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente proveido por el Servicio Auténomo
de la Propiedad intelectual (SAPI), los alegatos esgrimidos por
el recurrente, asi como la documentacién adjunta al escrito

recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes
términos:

El presente Recurso Jerdrquico, tiene su antecedente en Ig
Resolucion N° 717, de fecha 18 de febrero de 2022 que
Confirma la Resolucidon N° 07, de fecha 22 de septiembre de
2021, con respecto a la solicitud de registro de marca
“PDCPRODENTALCARE” (DISENO) solicitud N° 2020-794, por lo

X &5
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que continia NEGADO la referida marcao, publicada en las
pdaginas 50 y 52, en el Tomo VIl del Boletin de la Propiedad
Industrial  N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con
vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023

En este sentido, el articulo 37 de |g Ley de Propiedad Industrial?
y el Decreto N° 1.7484, refieren que el Registro de la Propiedad
Industrial junto con la Direccién Nacional de Derecho de Autor
conforman ol Servicio Auténomo de |g Propiedad Intelectual
(SAPI), el cucal es un organo dependiente jerarquicamente del
Ministerio con competencia en materia de Comercio, dicho
Registro estard a cargo de todo lo relativo a la propiedad
industrial, destacando en e articulo 42 de dicha Ley, las
atribuciones  del Registrador, que se ftfranscriben g
continuacion:

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

b) autorizar o negar las solicitudes de registro, cesiones,
cambios de nombre o renovaciones que cursen ante lg
oficina, segin que estén o no de acuerdo con la Ley;

c) certificar los copias de los documentos que existan en lg
oficina, salvo las prohibiciones o que se hace referencia en
el articulo 40;

dJ firmar los titulos correspondientes y los libros de registro;
e) ordenar las publicaciones de Ley;

f] autorizar con su firma los documentos que sean extendidos
por la oficina;

3 Vid. Gaceta Oficial de |a Repiblica de Venezuela N° 25.227 de fecha 10 da diciembre de 1956,
* Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venszuelq N° 36.192 de fecha 24 de abril de 1997,

10
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g) emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia

cuando asi lo requieran las autoridades judiciales o
administrativas;

h) conocer y decidir las oposiciones conforme a la Ley;

i] organizar el frabajo de la Oficina y hacer al Ejecutfivo
Nacional, por drgano del Ministerio de Fomento, las
sugestiones que estime convenientes;

J) autorizar las publicaciones de la Oficina;

k] suspender a los Agentes Marcarios, de conformidad con el
articulo 53 de esta Ley; y

) las demds que sehalen las leyes”.

En consecuencia, los literales a y b’, del articulo antes transcrito
determinan expresamente el deber del registrador, en analizar
minuciosamente los expedientes y autorizar o negar las
solicitudes de registro, de cuyo procedimiento corresponderd
al Registrador motivar la negativa, luego de efectuar la revisidon
exhaustiva del expediente y de los archivos que reposan en
ese Servicio, por lo gue se verificd que la Solicitud de
Inscripcidén N° 2020-794, clase 44, internacional el cual
distingue: "Servicios meédicos, prestacidn de  servicios
odontoldgicos”, cuyo fitular es “"PDCPRODENTALCARE.”, es un
sigho descriptivo de caracteristicas del producto, “Dental”, es
una palabra de uso general que no es apropiable y colocarle
unas letras antes y después, no la individualiza, no es una
creacién nueva, ya que solo frata de disfrazar una palabra de
uso comun como es “Dental”, no es evocativa es directa y de
Uso comun, por lo que segun la Ley de Propiedad Industrial, no

3 Vid. Gaceta Oficial del 10 de diciembre de 1956 NUmera 25,227
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es apropiable para uso exclusivo de un sigho o marca, de
acuerdo a lo establecido en el numeral 9 del arficulo 33
ejusdem.

En lo que respecta a la consideracién de signos que describan
un producto o sus caracteristicas, g Jurisprudencia? reiterada
ha determinado lo siguiente:

“(...) Las marcas evocativas o sugesfivas no hacen relacién directa e
inmediata a una caracterfstica o cudlidad de producto como
sucede con las marcas descripfivas. El consumidor para llegar a
comprender que producto o servicios comprende debe utilizar la
imaginacion, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y
el producto o servicio..."" (Sentencia dictada en el proceso N° 20-/p-
-

Asimismo, la Sala ratifico el criterio del Caso 7-1P-95,
determinando:

“(...) No son registrables como marcas los signos descriptivos de
productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que
hecesaria, usual o comUnmente es aplicable al nombre del producto
de que se frate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como
marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de
fantasia, transmitan indirectamente o consumidor una idea que le
permita asociar el signo con el producto que se anuncia ( "

De lo anterior se desprende que para juzgar la procedencia o
No de los signos o marcas evocatives, debe analizarse |q

¢ Vid. Sentencia de esta Sala 7-P-95 (G.0.N* 189 de 15 de septiembre de 1995, ratificado en el
procesc 12-IP-95, G.O. N° 199 de 26 de enhero del mismo afio

12
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marca en su conjunto y observar si describe una cudlidad o
caracteristica del producto que reivindica o si es un signo
sugestivo del mismo.

Por lo que al verificarse que es una caracteristica descriptiva
de un producto y una palabra del vocablo comdn tal y como
se verifica en el diccionario de la Real Lengua Espafiola, mal
puede una persona apropiarse como propio del mismo

La prohibicién de registrar una marca cuando es descriptiva
de cualidad o caracteristica de un producto, que forma parte
del lexico comuUn, como es, en el caso que nos ocupa, tiene
como findlidad brindar proteccion efectiva a los terceros que
pudieran verse afectados, por lo que este Despacho
desestima el clegato antes presentado y asi se declara.

Vil
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en
ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del
articulo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley

Orgdnica de la Administracién PUblica’ en concordancia con

7 Vid. Gaceta Oficial Extraordinaric: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014

13
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lo dispuesto en el articulo 90 de Iq Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativoss, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por el
ciudadano LEOPOLDO JAVIER MARQUEZ BOTTINI, venezolano,
mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de
idenfidad N° V-9.972.048, asistido por la ciudadana BEATRIZ
AYALA CHERUBINI, venezolana, mayor de edad, dbogcdo, de
este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-
10.338.154 e inscrito en el Instituto de Prevision Social de
Abogado bajo el nUmero: 57.256.

SEGUNDO: CONFIRMA en fodas y cadd und de sus partes el
acto administrativo recurrido.

De conformidad con lo establecido en el articulo /3 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en concordancia
con lo previsto en el articulo 93 ejusdem, se advierte que la
presente decision podrd ser recurrida ante el Tribunal Supremo
de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5
del arficulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa®, concatenado con el humeral 1

® Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordingria de 1¢ de julio de 1981
? Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de 22-06-2010
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del articulo 32, ibidem, deniro del término de ciento ochenta
(180) dias continuos, contado a partir de su notificacion.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Nofifiquese. -

' %‘fioi%,
A

CoUBL!
SIERD L

AEIBIER

ey

ONIO\}‘V!LLEGAS RAMIREZ

Péder Popvular de Comercio Nacional
fﬁs 4914, de fecha 3 de febrero de 2024
G. O R’ B V N¢ 6.794 Extraordinario, de la misma fecha
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