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ANOS 214°, 165°, y 25°
RESOLUCION

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana ALICIA
MOLERO MORAN, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.413.4619,
dbogado y agente 'de propiedad Industrial N° 3549,
actuando en este acto en nombre y representacién de la
empresa francesa SANOFI MATURE IP, sociedad mercantil
existente y constituida de conformidad con las leyes de la
Republica de Francia, segin poder anotado en el Cuaderno
de Poderes que lleva el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI) bajo el N° 2023-050, interpuso Recurso
Jerdrquico ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional, contra la Resolucién N° 558, de fecha 16 de
octubre de 2023, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 625, pdginas 58, 59 y 40, del Tomo II, en fecha 20
de noviembre de 2023, que declara SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracion interpuesto contra la Resolucién N° 097, de
fecha 02 de febrero de 2006, publicada en el Boletin N° 484,
en fecha 30 de marzo de 2007, en la que negd la solicitud de
registro de la marca “BI-PROFENID” inscripcidn N°
2006/006278 en clase 5 internacional.
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COMPETENCIA PARA DECIDIR
Tal como se expuso, en el presente caso se impugna el acto
administrativo contenido en la Resolucién N° 558, de fecha
16 de octubre de 2023, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 625, en fecha 20 de noviembre de
2023, paginas 58 a la 40, del Tomo I, emanada del Servicio
Autébnomo de la Propiedad intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado gque el acto recurrido fue
dictado por un 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 que le
corresponde, en consecuencia, compete su conocimiento.
Asi se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

Visto y andlizado el contenido del escrito consignado, se
observa que se han cumplido los requisitos previstos en el
articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos!, la cual remite el articulo 86 ejusdem, por lo
que pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la temporalidad
de la interposicidn del Recurso Jerdrguico.

! Vid, Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981
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Al respecto, se debe precisar que el Recurso de
Reconsideracion incoado por La Recurrente en fecha 17 de
abril de 2007, fue efectivamente respondido en forma
negativa por el Servicio Auténomo de g Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Resolucién N° 558 de fecha
16/10/2023, publicado en el Boletin de |la Propiedad Industrial
N° 625, en fecha 20/11/2023, por lo que el computo
correspondiente de quince (15) dias hdbiles para incoar el
recurso jerarquico respectivo establecido en el articulo 95 de
la Ley ut supra mencionada, se cuenta a partir del dia 21 de
noviembre de 2023, siendo que su fecha de expiraciéon
efectiva el dia 11/12/2023, ambas fechas inclusive.

Ahora bien, visto que La Recurrente presentd su escrito
jerérquico en fecha 11/12/2023, se aprecia gue el mismo fue
interpuesto en tiempo hdbil para ello. Y asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 24 de marzo de 2006, Ia empresa francesa AVENTIS
PHARMA S$.A., mediante solicitud N° 2006/006278, tramita
ante el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
el registro de la marca “BI-PROFENID” Clase 5 internacional,
para distinguir: "Preparaciones Farmacéuticas”

En fecha 02 de febrero de 2006 mediante Resolucién N° 097,
el Servicio Autébnomo de Propiedad Industrial, NEGO DE
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OFICIO, la solicitud de registro de marca, cuya notificacién se
hizo efectiva mediaonte publicacidn en el Boletin de
Propiedad Industrial N° 486, en fecha 30 de marzo de 2007,
motivando su negafiva, por existir una marca previomente
registrada con similares caracteristicas, por 1o que la misma
se encuentra dentro la causal de irregistrabilidad establecida
en el numeral 11 del arficulo 33, de la Ley de Propiedad
Industrial? la cual prescribe:

“Articulo 33. No podrdn adoptarse ni registrarse como marcas:
...Omissis...

11) la marca que se parezca grafica o fonéticamente a otra
ya registradaq, para los mismos o analogos arficulos”.

En fecha 17 de abril de 2007, La Recurrente interpuso Recurso
de Reconsideraciéon contra la negativa anterior.

En fecha 21 de diciembre de 2018, La Recurrente ratificod el
Recurso de Reconsideracion.

En fecha 29 de noviembre de 2019, se formaliza el cambio de
peticionario o solicitante de la sociedad mercantil Aventis
Pharma S.A, a la actual sociedad mercantil SANOFI MATURE
IP.

En fecha 14 de octubre de 2023, mediante Resolucién N° 558,
publicado en el Boletin de la Propiedad Intelectual N° 625
pdginas 58, 59 y 60, del Tomo |l, en fecha 20 de noviembre de

2Vid. Gaceta Oficial N° 25.227de fecha 10 de diciembre de 1956.
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2023, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual,
declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracidn
interpuesto en fecha 17/04/2007.

En fecha 11 de diciembre de 2023, o Recurrente interpone
en tiempo hdbil para ello, Recurso Jerdrquico contra la
negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta la recurrente en su escrito, lo siguiente:

i

El acto administrativo incurre en el vicio de falso
supuesto de hecho cuando se fundamenta en la
incorrecta o emdnea calificacién de los hechos, en
contravencion a el Articulo 19, numeral 4, de Ia Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos — (LOPA),
materializandose asi en una desviacién del sentido natural
de la decision; en sentencia N° 1117 de fecha 19 de
septiembre de 2002, caso Francisco Antonio Gil Martinez ...

...Esto se evidencia claramente en el caso en concreto,
puesto que el error de apreciacién de los hechos dio como
resultado la ratificacion de la negativa de una solicitud,

estableciendo como base un registro del mismo fitular.

Por lo_tanto podemos afirmar que el examinador
erréneamente calificé los _hechos al no determinar o
coincidencia entre los titulares al momento de subsumir la
norma

En este sentido, debemos considerar que el rechazo de las
solicitudes marcarias por registros previos aplica en casos
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donde existe un parecido que pueda impedir Ila
coexistencia pacifica en el mercado y necesariamente se
trate de diferentes empresas.

Por ofro lado, como es el presente caso en cuestién,
cuando las solicitudes y registros pertenecen al mismo fitular
nos enconframos simplemente ante una familia marcaria.
Este facfor esencial ha sido analizado ampliamente por la
doctrina y jurisprudencia patria, al ser un punto de inflexidn
dentro de los procedimientos administrativos...” (Resaltado
y subrayado nuestro).

v
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

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

La defensa que esgrime La Recurrente en su escrito
jerarquico, se basa en la falta de verificacién por parte del
organo registral que, ambas marcas (solicitante y registrada),
obedecen efectivamente a una misma fitular.

En este sentido, sostiene que la titular de la marca solicitada
“BI-PROFENID”, y la fitular de la marca negante, es decir, la
previomente registfrada “PROFENID”, corresponden a una
misma y Unica persona, toda vez que, de haberse tomado
en cuenta la circunstancia tan especial en el cronolégico de
eventos que indica el contrato de cesidn de marcas de la
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marca registrada y cambio de ftitular en la solicitud de
registro marcario ambas convergiendo en un mismo titular
en consecuencia, la decisién definitiva hubiese sido ofra.

r

Vista la denuncia, se hace obligatorio verificar en el
expediente administrativo del caso, la cronologia de
eventos, a los fines de verificar el error delatado, y al efecto
se constata que:

En fecha 24 de marzo de 2006, se formaliza la solicitud N°
2006/006278, que requiere el registro de la marca “Bl-
PROFENID" Clase § internacional, para distinguir:
"Preparaciones Farmacéuticas” por parte de la empresa
AVENTIS PHARMA, S.A.

En fecha 02 de febrero de 2006 mediante Resolucién N° 097,
el Servicio Auténomo de Propiedad Intelectual (SAPI), NEGO
DE OFICIO, la solicitud anterior, por existir una marca
previamente registrada con similares caracteristicas y destino
de productos, denominada “PROFENID”, cuyo fitular es la
empresa francesa RHONE — POULENC-SANTE, considerando
procedente la causal de irregistrabilidad establecida en el
numeral 11 del articulo 33, de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 17 de abril de 2007, La Recurrente interpuso Recurso
de Reconsideracién contra la negativa anterior.

En fecha 29 de noviembre de 2019, se formaliza el cambio de
peticionario o solicitante de |la marca, pasando la misma de
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la sociedad mercantil Aventis Pharma S.A, a la actual
sociedad mercantil SANOFI MATURE IP.

En fecha 12 de febrero de 2020, se registra ante el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual el contrato de cesién
de la marca “PROFENID" cuyo titular es la sociedad mercantil
francesa RHONE POULENC-SANTE, Registro N° F075002,
transfiriéndolo al nuevo titular, la sociedad mercantil francesa
SANOFI MATURE IP.

En fecha 16 de octubre de 2023, mediante Resolucidon N° 558,
el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracién
interpuesto en fecha 17/04/2007 bajo las mismas causales de
iregistrabilidad consideradas en el acto primigenio.

Ahora bien, de la anterior cronologia de eventos, se constata
efectivamente, como bien expone La Recurrente en su
escrifo que, en fecha 29/11/2019, se formalizé el cambio de
peficionario o solicitante de la marca, y en fecha 12/02/2020,
segun se desprende del registro de la Marca “PROFENID” N°
FO75002, se registrd la cesién del registro marcario,
convergiendo ambos casos en un mismo titular. De esta
verificacién de hechos, debemos precisar lo siguiente:

1. Para el momento histérico de la negativa primigenia,
en fecha 02/02/2006, no existia para el Servicio
Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la prueba
de la cesidon de marca y cambio de titular, en razén de
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lo cual, su decisidn en primer grado es totalmente
apegada a derecho y por tanto correcta. Asi se decide

2. Para el momento histérico de la decisién negativa en
segundo grado, es decir, la contenida en |a respuesta
al Recurso de Reconsideracion, el érgano registral
poseia la prueba de la cesién de la marca y el cambio
del titular de la solicitante, convergiendo ambas en un
mismo fitular, la cual no tomd en cuenta en su
definitiva, que, de lo contrario, hubiese sido otra su
decision, verificandose asi, la comisién del vicio de falso
supuesto de hecho denunciado por La Recurrente. Asi
también se decide.

En virtud de lo expuesto, esta Alzada conviene totalmente
con La Recurrente en la comision del vicio de falso supuesto
delatado, el cual vicia la causa del Acto denegatorio
tomado en segundo grado con ocasidnh al Recurso de
Reconsideracion interpuesto. Asi se decide.

V -
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 PUblica3 en concordancia

*Vid. Gaceta Oficial N° 6,147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014

¥
45 Tomo ... i)

SR § o)



%{%@m DBativariana de @-’éﬂgﬂﬁ/@
-_%;fféilewb el @?}/ev @ar:/'!w/a;x
o Comavata Ngatonal

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

PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el Recurso Jerdrquico
interpuesto por la ciudadana ALICIA MOLERO MORAN,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cédula de identidad N° V-10.413.619, abogado y agente de
propiedad Industrial N° 3549, actuando en representacion de
la sociedad mercantil francesa SANOFI MATURE IP,
constituida y existente de conformidad con las leyes de la
Republica de Francia, contra la Resolucion N° 5§58, de fecha
16 de octubre de 2023, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 625, en feé:,hé 29__"d@-"-‘-_‘noviembre de
2023, en la que se negd el Recurso de _Rebonsiderdcién y por
tanto la peticidon de registro marcario incoado en la solicitud
de registro N° 006/006278 para la marca “BlI-PROFENID” en
clase 5 internacional.

SEGUNDO: REVOCA totalmente la decision contenida en la
Resolucidn N° 558 de fecha 16 de octubre de 2023, antes
mencionada.

TERCERO: ORDENA al érgano registral SERVICIO AUTONOMO
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), continuar con el

10
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procedimiento  administrativo de Registro, tomando en
cuenta el contenido de Ig presente Decisidn,

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Notifiquese.
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i O-;, £
&@f 22\ o
A e
2 ISIANTONIO/VILEGAS RAMIREZ
Ak fjoder Popular de Comercio Nacional
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4.914, de telcha 03 de febrero de 2024
gﬁ? . Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024
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