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Caracas, ] 7 ABk 2024

ANOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCION

En fecha 07 de diciembre de 2023, HANNA ANTONIOS SARKIS,
de nacionalidad venezolana, mayor de edad, comerciante y
titular de la cédula de identidad N° V-13.067.739, actuando en
su cardcter de Presidente de la sociedad mercantil EL GRUPO
MARUMA, C.A., domiciliada en Caracas, inferouso Recurso
Jerdrquico ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional, contra la Resolucién N° 696, de fecha 146 de octubre
de 2023, publicada en la pégina 88, en el Tomo VI 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 Reconsideracién
interpuesto contra la Resolucidn N° 246, de fecha 05 de
diciembre de 2019, en la que neg?d la solicitud de registro de la
marca comercial “POLO SANTA CAROLINA”, inscripcién N°
2018/013407 para clase 25 del nomencldtor intfernacional.
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COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna el acto
administrativo contenido en la Resolucion N° 694, de fecha 16
de octubre de 2023, publicada de la pagina 88 - 90, en el
Tomo VI, 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, emanada del Servicio Auténomo de la
Propiedad intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado gque el acto recurrido fue
dictado por un dérgano 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 jerarquico, compete su
conocimiento. Y asi se decide.

En este sentido, visto que no existen causales de
Inadmisibilidad previstas en la Ley Orgénica de Procedimientos
Administrativos! vy, verificados 105 reguisitos contenidos en el
articulo 49, al cual remite el articulo 86 ejusdem, esta Alzada
ADMITE por cuanto ha lugar en derecho el presente Recurso
Jerdrguico, incoado contra el acto administrativo contenido
en la Resolucion N° 694, de fecha 16 de octubre de 2023,
publicada de la pdgina 88 - 90, en el Tomo VI, del Boletin de la

! Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981,
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Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de
2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023,
dictada por el Servicio Auténomo de la Propiedad intelectual
(SAPI), salvo su apreciacion en la definitiva.

I
ADMISIBILIDAD

Visto y andlizado el contenido del escrito consignado, se
observa que se han cumplido los requisitos previstos en el
articulo 49 de |q Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos, en concordancia con lo sefialado en el
articulo 86 ejusdem, pPasa esta Alzada a pronunciarse sobre la
temporalidad de |g interposicién del presente recurso y ql
respecto debe precisar que, con ocasidén del Recurso de
Reconsideracién incoado en fecha 15 de septiembre de 2021,
el Servicio Auténomo de Iq Propiedad Intelectual (SAPI),
publicé en el Boletin de Iqg Propiedad Industrial N 625, en lg
pPagina 88 - 90 en el Tomo VI, la Resolucién N° 696, de fecha 14
de octubre de 2023, divulgado en fecha 20 de noviembre de
2023, con vigencia g parfir del 21 de noviembre de 2023,
presentando el recurrente e 07 de diciembre de 2023, el
Recurso Jerdrquico, por lo que, siendo el plazo establecido en
el articulo 95 de Ia Ley ut supra mencionada, de quince (15)
dias hdbiles para incoar dicho Recurso, se aprecia gue el
mismo fue presentado en fiempo habil. Y asi se declara.
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1
ANTECEDENTES

En fecha 20 de noviembre de 2023, fue publicada en el Boletin
de la Propiedad Industrial N° 625 en la pdgina 88 -90, Tomo VI,
la Resolucién Administrativa N° 696, (en adelante denominada
Resolucién Impugnada), mediante la cual, el Registro de la
Propiedad Intelectual (RPI) declara SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracion presentado confra la Resolucion
Administrativa N° 246 publicada en el Boletin de Ia Propiedad
Industrial N° 598 que negd de oficio la solicitud de registro N°
2018-013407, en clase 25 internacional para la marca “POLO
SANTA CAROLINA", puesto que, a juicio de ese Despacho, el
signo POLO SANTA CAROLINA, se encuentra incurso en Ia
Disposicién prohibitiva, establecida en el articulo 33, numeral
11 de la Ley de Propiedad Industrial?, por presentar un supuesto
parecido con la marca POLO, N° P221176.

vV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Considera la recurrente en su escrito, fundamentalmente, o
siguiente:

2 yid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25,227 de fecha 10 de diciembre de 1956.
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> Que el Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), alega
que el signo en referencia POLO SANTA CAROLINA (y su disefio), no
puede alcanzar proteccion oficial, habida cuenta de que la marca
en cuestion, se encuentra incursa en la prohibicién establecida en
el articulo 33, numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial, debido
a su parecido con la marca comercial “POLO” y disefio, registrada
bajo el No. P221176, en clase 25 internacional por I empresd THE
POLO/ LAUREN COMPANY.

> Que se encuentra en total desacuerdo con el criterio sostenido, en
virtud de que al hacer un andlisis global de los signos POLO SANTA
CAROLINA y disefio (marca solicitada por su representada) y POLO
y disefio, (marca registrada) y al hacer la comparacién, tanto
visual como fonética, se aprecia que aun cuando ambas
compartan el vocablo POLO, dicha semejanza, no es
preponderante como para negar el signo solicitado.

> Que el hecho de que la marca solicita, contenga en su estructura
la palabra que conforma la marca negada, no implica riesgo de
confusion para el publico consumidor, ya que el resto de los
vocablos que conforma la marca de su representada, hace que
analizados cada uno de los signos tratados en su conjunto, como
debe ser, se evidencian caracteristicas diferencias en los aspectos
graficos, fonéticos, ideoldgicos y conceptual, lo cual imprime a
cada signo la DISTINTIVIDAD requerida para poder coexistir
pacificamente en el mercado sin que se corra el riesgo de
confusién en el publico consumidor.

> Que el pretendido parecido de los signos POLO SANTA CAROLINA (y
disefio) y POLO, alegado para la negativa, estd basado en una
forma de comparacién errada, ya que el titular del registro de una
marca constituida por una palabra, tiene el derecho de
exclusividad sobre esa palabra, esa es la proteccién otorgada, vy
no sobre fodo conjunto de palabras que conforma una marca,
donde aparezca un vocablo igual al vocablo que conforma su
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marca registrada, tal como es el caso que nos ocupa, por esa
razon, la forma de comparacion o cotejo debe ser corregida.

> Que su representada es titular de tres (03) registro que constituyen
marcas con las mismas caracteristicas de la marca negada en la
misma clase 25 internacional y que tfienen en su estructura, el
vocablo POLO, lo que demuestra lo erréneo de la decision del SAPI
al negar el registro de la marca POLO SANTA CAROLINA,
basdndose en la existencia del registro de la marca POLO.

> Finalmente, piden en su Recurso Jerdrquico, se revise la solicitud de
registro y se emita una decisién favorable, concediendo el registro
de la marca comercial POLO SANTA CAROLINA y disefio,

Vv
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente administrativo 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 los siguientes términos:

El Recurso Jerdrguico, fiene su antecedente en la Resolucién
N° 696, de fecha 16/10/2023, mediante la cual el Servicio
Autonomo de la Propiedad intelectual (SAPI), declard SIN
LUGAR el Recurso de Reconsideracién interpuesto por el
Presidente de la sociedad mercantil EL GRUPO MARUMA, C.A.,
y confirma la Resolucién N° 246, de 05/12/2019, en la que se
decidié la negativa de registro de la marca comercial “POLO

7 Tomo XIX )
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SANTA CAROLINA" y disefio, en la clase 25 internacional,
solicitud N° 2018-013407, por lo que continia NEGADO el
referido signo, publicado en el Boletin de Ig Propiedad
Industrial N° 625, Tomo Vi, pagina 88 de fecha 20/1 1/2023.

En este sentido, el articulo 37 de la Ley de Propiedad Industrial
y el Decreto N° 1.7683, refieren que el Registro de la Propiedad
Industrial junto con la Direccién Nacional de Derecho de Autor,
conforman al Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual,
el cual es un drgano dependiente jerdrquicamente del
Ministerio con competencia en materia de Comercio, dicho
Registro, estard a cargo de todo lo relativo a la propiedad
industrial, destacando en el articulo 42 de dicha Ley, las
atribuciones  del Registrador, que se transcriben g
continuacion:

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

b)] auforizar o negar las solicitudes de registro, cesiones,
cambios de nombre o renovaciones que cursen ante la
oficing, segun que estén o no de acuerdo con la Ley;

fugd
e) ordenar las publicaciones de Ley;
[

g) emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia
cuando asi lo requieran las auforidades judicicles o
administrativas;

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

® \Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N* 36.192 de fecha 24 de abril de 1997,
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jl autorizar las publicaciones de la Oficina;

()

I} las demds que sefialen las leyes”.

De la norma antes transcrita, se desprende con meridiana
claridad en los literales a) y b), gue el Registrador, dentro de
sus atribuciones le corresponde analizar minuciosamente los
expedientes y autorizar o negar las solicitudes de registro, de
cuyo procedimiento, vale destacar, que el Registrador motiva
la negativa, luego de efectuar la revisibn exhaustiva del
expediente y de los archivos que reposan en ese Servicio.

Asimismo, esta Alzada considera importante traer a colacién,
el contenido de los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley
de Propiedad Industrial, que dispone:

“Articulo 33: No podrdn adaptarse ni registrarse como
marcas:

(-]

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

12) la que pueda prestarse a confusion con ofra
marca ya registrada o que pueda inducir a error por
indicar una falsa procedencia o cualidad.”.

Del arficulo parcialmente transcrito, se desprenden gue el
Registro de la Propiedad Industrial en su normativa establece,
la prohibicidn que tiene ese Servicio de registrar cualquier
marca que se parezcan grdfica y fonéticamente a otra ya

9 Tomo XIX - 7 e 3 .:L.:._':".
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registrada; asi como, aqguellas que puedan presentar confusién
con otfra marca ya registrada o que Pueda producir error por
indicar una falsg procedencia o cualidad,

En lo que respecta a Ia consideracion de similitudes entre
marcas, la Jurisprudencig# reiterada hao determinado o
siguiente:

“...este Mdximo Tribunal, en sentencia ndmero 514 del 3 de
abril de 2001 (ratificada, enfre ofras, en las decisiones humeros
1382, 142 y 922, de fechas 1° de agosto de 2007, 9 de febrero
de 2010y 10 de agosto de 2016), establecid lo siguiente:

Anfe esfas circunstancias, debe la Sala en g presente
oportunidad reiterar que existen diversos elementos g
considerar para determinar si la similitud entre dos marcas es lo
suficientemente relevante para impedir su coexistencia en el
mercado. Asi, en la senfencia N° 514 del 3 de abril de 2001
[ratificada segon sentencia N° 911 del 10 de mayo de 2001), se
establecié lo siguiente:

'En este senfido, cabe reiterar que en materia de propiedad
industrial son escasas las reglas con valor permanente para
concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, Ia
doctrina y la jurisprudencia de estq Sala han establecido
determinados  criterios para apreciar la semejanza entre
marcas, los cuales no tienen un caracter taxative sino
meramente enunciativo y deberdn ser aplicados a la luz de
cada caso concrefo (véanse sentencias de lg Sala Politico-
Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 v 07 de
noviembre de 1995, casos: Sdfilo Societa Azionaria Fabrica
lfaliana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) v THE CLOROX
COMPANY, respectivamente). Algunos de estos pardmetros se
enumeran a continvacion:

a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente Y no el
resulfado de un andilisis por separado de cada uno de os

4 Vid. Sentencia de esta Sala nimero 1216 del 17 de noviembre de 2016.

'\"; BUENOD
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elementos que integran la respectiva marca: la confusion
debe resultar pues, de la comparacion que se haga a simple
vista o de ser oida. En este examen debe también apreciarse
el impacto que pueda producir el o los elemenfos que, por
resaltar suficientemente denfro de su propio conjunto,
constituiian la imagen figurativa y/o fonética caracteristica
individualizado a recordar por el consumidor.

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

¢) La acentuacién prosédica U ortogrdfica, sin que constituya
por sf sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al
establecer las diferencias. De allf que puedan coexistir marcas
nominativas con algunas silabas idénficas, si el resto de las
sflabas que integran la palabra y su acentuacion difieren a tal
punto que evitan toda posible confusion;

d) Debe considerarse también, la naluraleza de los bienes que
pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase,
su estructura y su é@mbito comercial’.

Ratificando el criterio antes franscrito, esta Sala pasa a
pronunciarse con respecto al caso concreto, en los siguientes
términos:

Es jurisprudencia de esfe Alfo Tribunal que para que exista
parecido fonético enire dos marcas comerciales suficiente
para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que fal
similitud resulte de la comparacién que de conjunfo se haga
de las marcas, y no del minucioso andlisis de cada uno de sus
elementos (sentencia de esta Sala del 6 de agosto de 1986,
caso: Equipos Nacionales vanguard de Venezvela S.A.
ratificada en el fallo supra citado).

Asimismo, la confusion debe resultar de una simple
comparacién de ambos signos y tomando en cuenta la
apreciacion de la fuerza expresiva o de impacio en el
consumidor, por lo que, luego de efectuar un andlisis de la
estructura, asf como la acentuacion que debe fomarse en

10
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cuenta para establecer lgs diferencias entre Igs marcas
nominativas en conflicto, en el presente Caso se observa {(...)"
(Sic). (Resaltado de esq Sala).

De lo anterior se desprende qQue  para cdlificar g
confundibilidad entre marcas, se debe analizarse Ig 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 otras ya registradas que, por su naturaleza,
dentro del conjunto, no quedarian protegidas disladamente,
por si solas, como un derecho exclusivo de USO, pues el registro
es sobre el conjunto que constituye la marca Y NO sobre cadag
Uno de sus elementos Por separado. Asimismo, Ig confusion
debe resultar de ung simple comparacién de ambos signos y
tomando en cuentq Ig apreciaciéon de la fuerzg expresiva o de
impacto en el consumidor.

Al efectuar Ig comparacién entre |os signos controvertidos
“POLO”, marca registrada vs. “POLO SANTA CAROLINA", marca
solicitada por Ig sociedad mercantil “EL GRUPO MARUMA.,
C.A.", se evidencia qQue existe un riesgo de confusién entre
ambas, toda vez Que, se aprecia en su esfructurg lingUistica,
que el signo solicitado, esty compuesto por tres (3) vocablos,
entre los que contiene ¢ que identifica al signo registrado, es
decir, POLO, evidencidndose que no existe la distintividad
requerida, pudiendo Pensar el consumidor que se trata de una
variacién de la marca ya registrada.

No obstante, considerg esta Alzada que, ademas, podria
generarse riesgo de error o confusion en el publico

11
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consumidor, no solo por la confusion directa, sino también
indirecta en la medida en que dicho publico, podria pensar
gue los productos amparados por la marca yd registrada y los
amparados por la marca solicitada, tienen el mismo origen
empresarial, como en el caso que nos ocupa, ambdas Marcas
ofrecen articulos de vestir.

Finalmente, considera esta Alzada que la prohibicién de
registrar una marca cuando los signos distintivos sean identicos
o se asemejen a ofro solicitado o registrado, tiene como
finalidad, brindar proteccion efectiva a los terceros gue
pudieran verse aofectados, como es, en el caso que Nos
ocupa, por lo que este Despacho, desestima el alegato
esgrimido por la recurrente. Asi se declara.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en
ejercicio de las atfribuciones que le confieren el numeral 20 del
articulo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgdnica de la Administracion PUblica® en concordancia con
los dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por el
ciudadano HANNA ANTONIOS SARKIS, de nacionalidad
venezolana, comerciante, de este domicilio, titular de la

5 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de
noviembre de 2014.
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cédula de identidad N° V-13.067.739, actuando en su cardcter
de Presidente de Ig sociedad mercantil EL GRUPO MARUMA,
C.A., domiciliada en Punto Fijo, estado Falcén.

SEGUNDQ: CONFIRMA en todas y cada una de SUS partes el
Acto Administrativo recurrido.

De conformidad con Io establecido en el articulo /3 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en concordancia
con 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
articulo 23 de I Ley Orgdnica de la Juise cién Contencioso
Administrativas, concatenado con
ibidem, dentro del termino de

¢ vid, Ley Orgdnica de Ia Jurisdiccién Contenciosa Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de
la Republica Bolivariana de Venezuela No 39.451 del 22 de junio de 2010,

13
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Caracas, 14 7 ABR 2024

ANOS 213°, 165° y 25°

RESOLUCION

En fecha 11 de diciembre de 2023, el ciudadano RAFAEL ORTIN
PEROZO, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio,
de este domicilio, civimente hdbil, titular de la cédula de
identidad N° 9.969.974, inscrito en el Inpreabogado bajo el
N° 55.687, actuando como apoderado de Ig sociedad de
comercio “PROCESADORA CACAO REAL, C.A." consigno
RECURSO JERARQUICO ante el Despacho del Ministro del
Poder Popular de Comercio Nacional, en contra de la
Resolucion N° 601, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada
en el Tomo lll, paginas 92 a 94 del Boletin de Ig Propiedad
Industrial N° 625 de fecha 21 de noviembre de 2023, emanada
del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI).
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I
ANTECEDENTES

En fecha 15 de abril de 2004, se protocoliza la empresa
PROCESADORA CACAQ REAL, C.A. en el Registro Mercantil
Quinto de la Circunscripcién Judicial del Distrito Capital y
Estado Miranda, bajo el N° 9, tomo 8%95-A, la cual tendrd
por objeto, la compra y venta de productos naturales,
tales como cacao, café, etfc., elaboracién, distribucion,
comercializacion de los mismos y sus derivados.

El ciudadano Juan Francisco Herndndez, fitular de la
cédula de identidad N° V-6.820.215, en su cardcter de
socio administrador de la empresa Procesadora Cacao
Real, C.A., efectud el 8 de septiembre de 2006, la solicitud
del nombre comercial CACAQO REAL, bajo el N° 06-20273.

En el Boletin de la Propiedad Industrial N° 542, de fecha 1
de noviembre de 2013, se publico la Resolucion N° 874, en
el Tomo Il, pagina 43, por medio del cual ese despacho
niega el registro de la denominacién comercial CACAO
REAL, en la clase internacional 46, alegando que “EL
SIGNO NO REVISTE NOVEDAD CONTIENE EL GENERO Y
DESCRIBE EL PRODUCTO PARA LO CUAL REQUIERE LA
PROTECCION”.

El ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO, anteriormente
identificado, en su cardcter de apoderado de la empresa
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PROCESADORA CACAO REAL, C.A. interpone en fecha 27
de noviembre de 2013, recurso de reconsideracién, ante
el Registrador de la Propiedad Industrial, en el cual refiere
en su segunda hoja, lo siguiente: “...el signo CACAO
REAL... es un término arbifrario... Las marcas arbitrarias son
aquellas que consisten en palabras que tienen un
significado real pero, no obstante, el significado de dichas
palabras no tiene relacién con el producto...”.

El Boletin de la Propiedad Industrial N° 588, de fecha 12 de
noviembre de 2018, refiere en un Aviso Oficial, que los
interesados disponen de un plazo de dos (2) meses, para
ratificar el recurso administrativo a las solicitudes de
marca, estableciendo en la pdgina 9 del Tomo 1V,
seccion: marcas, (continuacién), Negadas de oficio, a Ig
marca: CACAQO REAL.

En fecha 27 de diciembre de 2018, el ciudadano RAFAEL
ORTIN PEROZO, en su cardcter de apoderado de la
empresa PROCESADORA CACAO REAL, C.A., ratificd el
recurso de reconsideracion, a la solicitud negada de oficio
N° 2006-20273.

Se publica el Boletin de la Propiedad Industrial N° 625, en
fecha 21 de noviembre de 2023, el cual tiene en el Tomo
Il paginas 92 a 94, la Resolucion Administrativa N° 601, en
la cual se declara SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracion interpuesto vy ratificado, asi como
confirma la Resolucién N° 874, publicada en el Boletin de

17 Tomo XIX
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la Propiedad Industrial N° 542 que negd de oficio la
solicitud de registro N° 2006-020273, para la marca CACAQO
REAL, fundamentado en lo siguiente:

“... Una expresion serd descriptiva cuando dé noticia de
manera directa sobre datos, caracteristicas o
informaciones del producto o© servicio que pretenda
identificar, designando una cualidad primaria y esencial
del mismo ...omissis... este Registro de la Propiedad
Industrial, luege del andilisis de la marca de nombre
comercial solicitada considera, que dicho signo se
relaciona en forma directa con los servicios que se
pretenden proteger ya que indica su objeto,
naturaleza..."”.

8) En el Recurso Jerdrquico de fecha 11 de diciembre de
2023, se concluye lo siguiente: “...La marca CACAO REAL
solicitada por Ml REPRESENTADA tiene todos los elementos
necesarios para que pueda ser considerada como tal, y
de que es posible su concesidn, en virtud de la existencia
de numerosos precedentes de signos que incluyen el
término “"CACAQ" vy los cuales han convivido
pacificamente en el mercado, al ser un término
meramente evocativo...”.

o
BUENO
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!
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna la
Resolucién N° 401, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada
en el Tomo I, pdginas 92 a 94, del Boletin de la Propiedad
Industrial N° 625, de fecha 21 de noviembre de 2023.

Ahora bien, una vez evidenciado que 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 jerérquico, compete su
conocimiento. Y asi se decide.

i
ADMISIBILIDAD

Visto y andlizado el contenido del escrito consighado, se
observa que el ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO, interpuso en
fecha 11 de diciembre de 2023, RECURSO JERARQUICO ante el
Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio
Nacional, reuniendo los requisitos previstos en el articulo 49 de
la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos!, al cual
remite el articulo 86 ejusdem. En tal sentido, pasa esta Alzada a
pronunciarse sobre la temporalidad de la interposicion del

! Vid, Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario, de fecha 1° de julio de
1981,
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aludido recurso y al respecto debe precisar que el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicd la
Resolucién N° 601, en el Boletin de la Propiedad Industrial N°
625, de fecha 20 de noviembre de 2023, el cual tiene una
vigencia para recurrir, a partir del 21 de noviembre de 2023
hasta el 11 de diciembre de 2023, por lo que al observarse que
el recurrente, en fecha 11 de diciembre de 2023, interpuso el
Recurso Jerdrquico, se ajusta, al plozo establecido en el
articulo 95 de la ley Ut supra mencionada, de quince (15) dias
hdabiles para incoarlo. En tal sentido, se aprecia que el mismo
fue presentado en su oportunidad. Y asi se declara.

v
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Analizadas como han sido las actas que conforman el
expediente administrativo, esta Alzada para decidir observa:

El Recurso Jerdrguico interpuesto, tiene su antecedente en la
Resolucion N° 601, mediante la cual el Servicio Auténomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI), declard SIN LUGAR el Recurso
de Reconsideracion interpuesto y ratificado por el referido
ciudadano, y confirma la Resolucion N° 874, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 542, que negd de oficio la
solicitud de registro N° 2006-020273, en clase 46 (NC), para el
nombre comercial CACAO REAL, por encontrarse incursa en
la disposicion prohibitiva establecida en el ordinal 1) del
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articulo 34 de la Ley de Propiedad Industrial?, el cual refiere 1o
siguiente:

“Articulo 34.- Tampoco podran registrase:

1°) las denominaciones comerciales meramente descriptivas
de la empresa que se pretenda distinguir, salvo que, ademas
de esta parte descriptiva, contengan alguna caracteristica
que sirva para individualizarias. En este caso el registro solo

protegerd la parte caracteristica; ...Omissis...".

Al respecto, vale referir, la pertinencia de analizar 1o que
comprende |la denominacidbn de marca comercial,
establecida en el articulo 27 de la Ley de Propiedad Industrial,
la cual es todo signo, figura, dibujo, palabra o combinacidon
de palabras que revista novedad, a efecto de distinguir los
articulos que produce o que comercia, 0 su propia empresaq,
es por ello, que al considerarse, que tanto el objeto social
establecido en el acta constitutiva estatutaria, asi como el
distingue en la solicitud del nombre comercial, en ambos se
refiere la compra y venta de productos naturales, tales como
cacao o café, asi como la elaboraciéon, distribucion,
comercializacion de los mismos y sus derivados, por lo cual la
empresa, debid considerar lo dispuesto en la Ley, antes de
introducir la solicitud para la obtencidn de un nombre
comercial, y en especial las prohibiciones establecidas en el

2 vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25.227, de fecha 10 de diciembre de 1956.
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articulo 33 vy siguientes de la Ley de Propiedad Industrial, @
efecto de considerar una denominacién o marca, no sea
descriptiva, que sea realmente novedosa y que busque
individualizarse con los consumidores que adquieren sus
productos en el mercado, que la distinga con el publico en
general, y pueda diferenciarse de sus competidores.

Al respecto, al observase el objeto de la empresa con la
solicitud de marca CACAO REAL, se evidencia que la misma
estd prohibida expresamente en el numeral 1 del arficulo 34 de
la aludida Ley, ya que la primera palabra (CACAO) estd
contenida en el objeto de la empresa © producto para
comercializar y adicional la incluye en el distingue de la
solicitud, y a su vez incorpord otra palabra (REAL), para
describir el producto que requiere proteccion.

Al respecto, es menester considerar un extracto de la
sentencia de la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo®, cuyo ponente es la Juez MIRIAM
E. BECERRA T, la cual refiere lo siguiente:

“En este senfido podemos sostener que en esta misma linea, la
distintividad tiene que ver con la percepcién de la gente
porque ésta es la capacidad de un signé pard diferenciar en
el mercado, los productfos O servicios determinados de una

empresa de los demds productos o servicios de igual o similar

3 Vid. Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencloso Administrativo’, de fecha 23 de octubre
de 2014, cuyo PONENTE es la Juez MIRIAM E. BECERRA T, y se encuentra en el EXPEDIENTE N° AP42-G-
2013-000196.
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naturaleza que se ofrezcan en el mercado. Por lo tanto, no

tendrdn aptitud _distintiva_los signos que constituyan o

designacion usual del producto o servicio de que se trate, es

decir, signos genéricos, o se limiten a informar al consumidor
acerca de las caracteristicas de los mismos, a saber los signos
descriptivos, asi como aquellos que estén constituidos
solamente por denominaciones de uso comun en Ia

comercializacion o prestacidon de los mismos” (subrayado

nuestro).

En tal sentido, al demostrarse que la palabra CACAQO estd
contenida en el objeto de la empresa o producto para
comercidlizar y adicional la incluye en el distingue de la
solicitud, lo cual contraviene lo establecido en el ordinal 1) del
articulo 34 de la Ley de Propiedad Industrial, por tal motivo,
este despacho declara de oficio SIN LUGAR el recurso
jerarquico interpuesto por el ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO,
anteriormente identificado, actuando como apoderado de la
sociedad de comercio "PROCESADORA CACAO REAL, C.A.",
por lo cual CONFIRMA |a decision contemplada en la
Resolucion N° 601, de fecha 16 de octubre de 2023, emanada
del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autdnomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI).
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\Y;
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
los dispuesto en los articulos 90 y 91 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, por las razones de hecho y de
derecho precedentemente expuestas, este Despacho
declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso Jerdrquico interpuesto por el
ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO, titular de la cédula de
identidad N° V-9.969.974, actuando en su cardcter de
apoderado de la sociedad de comercio “PROCESADORA
CACAO REAL, C.A.".

SEGUNDO: CONFIRMA en todas 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 arficulo 93 ejusdem, se advierte que la presente
decision podrd ser recurrida ante el Tribunal Supremo de

y Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracion Pablica,

o o , Valor o .
* Vid. Decreto N° 1.424 con RAngo = ana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de

publicado en la Gaceta Oficial de la Repdblica Bolivari
fecha 17 de noviembre de 2014, _—
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Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa’, concatenado con el numeral 1 del articulo 32
ibidem, dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contados a partir de su notificacién.

Devuélvase el expediente origirial a su oficiha de origen. -

Notifiguese.
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Caracas, 17 ABR 2024

ANOS 213°, 165°, y 25°
RESOLUCION

En fecha 11 de diciembre de 2023, el ciudadano LUIS
ALEJANDRO HENRIQUEZ, venezolano, mayor de edad,
Abogado, fitular de la cédula de identidad N° V-11.357.540 ¢
inscrito en el Instituto de Previsién Social de Abogado bajo el
numero 74.929, actuando en representacion de la sociedad
mercantil CIPLA LIMITED, sociedad mercantil constituida de
conformidad con las leyes de la India, INTERPUSO Recurso
Jerdrquico ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional, contra el Acto Administrativo, dictado por el Servicio
Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la
Resolucion N° 441 de fecha 16/10/2023, publicada en el Boletin
de la Propiedad Industrial No. 625 de fecha 20/11/2023, en sus
pdginas 76 a la 78, del Tomo V, la cual declard SIN LUGAR, el
Recurso de Reconsideracion, interpuesto en fecha 15/09/2021,
contra la Resolucién N° 718, de fecha 27/072021, publicada en
el Boletin de la Propiedad Industrial N° 410 en fecha
05/08/2021, en la que NEGQ la solicitud de registro de la Marca
de Producto “CELEFEN”, en su Clase é Nacional y 5
Internacional, para Distinguir: Preparaciones médicas vy
farmaceuticas para el tratamiento de sintomas de vejiga
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hiperactiva, espasmos musculares de la vejiga y el tracto
urinario y la incontinencia.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso, se impugna el Acto
Administrativo contenido en la Resolucidn N° 661 publicada en

el Boletin de la Propiedad Industrial No. 625 en fecha
16/10/2023, en sus pdaginas 76 - 78, del Tomo V, emanada del
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que 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) v,
siendo esta Alzada el érgano superior jerarquico, compete su
conocimiento. Asi se decide.

!
ADMISIBILIDAD

Analizado como ha sido el contenido del escrito presentado,
esta Alzada observa que se ha cumplido con los requisitos
previstos en el arficulo 49 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos!, por lo que de seguida pasa a
pronunciarse sobre la tempestividad del Recurso.

1 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Yenezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981,
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En este sentido, tenemos que en lo que respecta al acto
impugnado, la recurrente fue efectivamente nofificada,
mediante publicacién del Boletin de la Propiedad Industrial No.
625 en fecha 20/11/2023, |a cual es corroborada, segun el
aviso oficial N° DRPI-FAO-N°® 05-2023 de fecha 20/11/2023,
emanado del SAPI.

Ahora bien, readlizado el cdlculo correspondiente para la
interposicion el Recurso Jerdrguico, conforme a lo establecido
en el articulo 95 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos, tenemos que el lapso comenzd el dia
21/11/2023 y culmindé ciertamente el 11/12/2023 (ambas
fechas inclusive), se concluye que la interposicion del mismo,
se efectud en tiempo hdbil. Asise declara.

11
ANTECEDENTES

En fecha 27 de marzo de 2017, la sociedad mercantil “CIPLA
LIMITED”, mediante fradmite N° 2017-5521, SOLICITA ante el
Servicio Auténomo de Propiedad Intelectual (SAPI), el registro
de la marca “CELEFEN" Clase 5 internacional, para distinguir:
“Preparaciones médicas y farmacéuticas para el fratamiento
de sinftomas de vejiga hiperactiva, espasmos musculares de la
vejiga y el tracto urinario vy la incontinencia”.

En fecha 27/07/2021, mediante Resolucion N° 718, publicado

en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 610 en fecha
05/08/2021, el SAPlI NIEGA la solicitud antes mencionada,
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motivando en su decisibn que dicha solicitud se encuentra
incursa en la disposicidon prohibitiva establecida en el numeral
11 del arficulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial?, que indica
identidad fonética y grafica con ofra marca ya existente.

En fecha 15/09/2021, El Recurrente interpone Recurso De
Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 16/10/2023, mediante Resolucién N° 641, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 625 en fecha
20/11/2023, el SAPI, declara SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracion Interpuesto y por tanto CONFIRMA |a
Resolucidon impugnada N° 718 publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 610 en fecha 05/08/2021.

En fecha 11/12/2023, la Recurrente ejerce formal Recurso
Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente en su escrito expone que el SAPI, incurre en el
vicio de falso supuesto, al inferir erréneamente que las marcas
en conflictos “CELEFLAN" (existente) y (CELEFEN) (solicitadal),
prestan a confusion al publico consumidor sobre la
procedencia empresarial de las mismas.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956,

R
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Asimismo, denuncia que el SAPI, no toma tiene en cuenta 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 casos similares en el extranjero coexisten
perfectamente marcas con similitud fonética empero con
destinatarios diferentes en cuanto al uso marcario.

Vv
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 documentacién adjunta al escrito
recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes
términos:

El Recurso Jerdrquico, tiene su antecedente en la pretensidn
de la Recurrente CIPLA LIMITED, en impugnar el Acto
Administrativo, contenido en la Resolucion N° 641 de fecha
16/10/2023, mediante la cual el Servicio Auténomo de Ila
Propiedad Intelectual (SAPI) declard Sin Lugar el Recurso de
Reconsideracién presentado contra fei Resolucién
Administrativa 718, de fecha 27/07/2021 en la que se decidio la
negativa del registro del signo “CELEFEN”, clase 5 internacional.

‘u_'-\ i +hF L A
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En este sentido, el articulo 37 de la Ley de Propiedad Industrial
y el Decreto N° 1.7683, refieren que el Registro de la Propiedad
Industrial, junto con la Direccién Nacional de Derecho de
Autor, conforman al Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual, el cual es un érgano dependiente jerarquicamente
del Ministerio con competencia en materia de Comercio
Nacional, dicho Registro, estard a cargo de todo lo relativo a
la propiedad industrial, destacando en el articulo 42 de dicha
Ley, las atribuciones del Registrador, que se transcriben o

.

continuacion:

“Arficulo 42.- Son afribuciones del Registrador:
a) estudiar los expedientes respectivos;

b) auforizar o negar las solicitudes de registro, cesiones,
cambios de nombre o renovaciones que cursen anfe la
oficina, segun que estén o no de acuerdo con la Ley;

()
e) ordenar las publicaciones de Ley;
feaid

gl 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;

(..

j} autorizar las publicaciones de la Oficina:;

(o]

I} las demds que sefialen las leyes”.

3 Vid. Gaceta Oficial de la Reptiblica de Venezuela N* 36.192 de fecha 24 de abril de 1997,
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De la norma antes transcrita, se desprende con meridiana
claridad en los literales a) y b), que el Registrador, dentro de sus
afribuciones le corresponde analizar minuciosamente los
expedientes y autorizar o negar las solicitudes de registro, de
cuyo procedimiento, vale destacar, que el Registrador motiva
la negativa, luego de efectuar la revisibn 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 ni registrarse
Como marcas:

1) la marca que se parezca grafica o
fonéticamente a otra ya registrada, para los
mismos o andlogos articulos; |...),".

De la norma parcialmente transcrita, se desprende con
meridiana claridad, la prohibicion del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI) de registrar cualquier marca que
se parezcan grafica o fonéticamente a otra registrada con
anterioridad a la solicitada.

En el caso que nos ocupa, dlega la recurrente que, a lo largo
del escrito presentado, ha quedado demostrado que la marca
CELEFEN, tiene todos los elementos necesarios para que pueda
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ser considerada como tal, y de que es posible la convivencia
pacifica con la marca registrada que sirvié de base para su
negativa y como tdacitamente, lo reconocié la ftitular del
registro base de su negativa, al no oponerse a la solicitud
cuando ésta, 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 revisidn
exhaustiva, efectuada por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), se comprobd que en sus archivos
efectivamente, reposa la renovacién de la marca “CELEFLAN",
Clase & Internacional, por ello, consideré hacer una
comparacion significativa entre la marca registrada CELEFLAN
con la marca solicitada CELEFEN, a fin de evitar una posible
confusion entre ambas marcas, basdndose en su estructura
lingUistica, enconfrando para ello, una similitud fonética y en su
estructura ortogrdfica, se constatdé que ambos signos, se
componen de elementos de fantasia.

Es por ello, que esta Alzada considera que el Servicio
Autonomo de la Propiedad Intelectual, actué conforme a
derecho, negando el registro solicitado por la recurrente CIPLA
LIMITED, de su marca denominada CELEFEN, por encontrar
semejanzas susceptibles de crear confusion o riesgo de
asociacion, con la marca CELEFLAN, ya registrada.

Ademads, senala que, la marca solicitada CELEFEN, en su visidon
integral, no posee la suficiente distintividad para diferenciarse
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de sus competidores en el mercado, por considerar gue 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 titulan las marcas, en la que se
establece que no es suficiente para inducir al publico
consumidor en error o confusidn, sino que se juega en este
Caso, un papel predominante, la analogia de los productos
distinguidos por los sighos.

En efecto, se apreciar que el signo solicitado CELEFEN,
pretende distinguir “Preparaciones médicas y farmacéuticas
para el tratamiento de sinfomas de vejiga hiperactiva,
espasmos musculares de la vejiga y el tracto urinario, y Ia
incontinencia”, mientras que el signo registrado CELEFLAN,
distingue: “Preparaciones farmacéuticas, veterinarios e
higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos
para bebeées, emplastos, matericles para curas (apdsitos)
materias para empastar los dientes y para moldes dentales,
productos para la destrucciéon de animales dafinos, fungicidas,
herbicidas, desinfectantes”, ambos Clase 5 internacional.

De lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que 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 v, finalmente resulta
comercializables a través de idénticos canales de distribucion y
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venta al publico, ya que dl solicitar un producto farmacéutico,
el consumidor podria recibir un producto distinguido por una
marca con una fonética semejante a la marca del producto,
la cual, difiere en su composicion y finalidad terapéutica. En tal
senfido, su concurrencia en un dmbito comun, haria muy
probable el peligro de error o confusion al que se ha venido
haciendo referencia.

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

"“Este Mdaximo Tribunal, en sentencia ndmero 514 del 3 de abril de
2001 (rafificada, enire ofras, en las decisiones nimeros 1382, 142 y
922, de fechas 1° de agosto de 2007, 9 de febrero de 2010 v 10 de
agosto de 2016), establecié lo siguiente:

Ante esfas circunstancias, debe la Sala en la presente
oportunidad reiterar que existen diversos elementos a consicerar
para determinar si la  similitud enfre dos marcas es lo
suficientemente relevante para impedir su coexistencia en el
mercado. Asi, en la sentencia N° 514 del 3 de abril de 2001
(rafificada segun senfencia N° 911 del 10 de mayo de 2001), se
establecid lo siguiente:

“...De lo expuesto se observa que para fundamentar su decisién,
la Administracién se basé en la existencia de semejanzas entre 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.

4 Vid, Sentencia de esta Sala nimero 1216 del 17 de noviembre de 2016.

10
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A tal efecto, resulta pertinente reiterar que existen diversos
elementos a considerar para determinar si la similitud entre 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 entfre otras, en sentencias Nos. 1387 y 0072 del 1°
de agostfo de 2007 y 22 de enero de 2009), se establecié que:

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

a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el
resultadoc de un andlisis por separado de cada uno de los
elementos que integran la respectiva marca: la confusién debe
resultar pues, de la comparacion que se haga a simple vista o de
ser oida. En este examen debe también apreciarse el impacto
que pueda producir el o los elementos que por resaltar
suficienfemente denfro de su propio conjunto, constituiian la
imagen figurativa y/o fonética caracteristica individvalizadora a
recordar por el consumidor,

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

c) La acentuacion prosédica u ortogrdfica, sin que constituya por
si sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al
establecer las diferencias. De alli que puedan coexistir marcas
nominativas con algunas silabas idénticas, si el resto de las silabas
que integran la palabra y su acentuacién difieren a tal punto que
evitan toda posible confusion;

11
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d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que
prefende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su
esfrucfura y su dmbito comercial’.

De alli que, para juzgar la confundibilidad entre marcas, cuando
alguna 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 otras ya registradas que,
por su naturaleza, denfro del conjunfo, no quedarian protegidas
aisladamente, por si solas, como un derecho exclusivo de uso,
pues el regisfro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no
sobre cada uno de sus elementos por separado.”.

Asimismo, la confusion debe resultar de una simple comparacion
de ambos signos y tomando en cuenta la apreciacién de la fuerza

expresiva o de impacto en el consumidor”.

De la jurisprudencia antes franscrita, se desprende que el
Tribunal, en Sala Constitucional, ha establecido determinados
criterios para apreciar la semejanza entre las marcas, los
cuales no fienen un cardcter taxativo 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 una completa similitud fonética entre las marcas
“CELEFLAN", ya registrada y “CELEFEN", marca solicitada por la
sociedad mercantil CIPLA LIMITED, lo que podria generar error
o confusidn en el puUblico consumidor, bien sea directa o
indirectamente, ademds en la medida en gque el usuario

12
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consumidor, podria pensar que los productos amparados por
la marcas en conflicto, tienen el mismo origen empresarial, por
lo que esta Alzada aprecia que el Registro de la Propiedad
Industrial, del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), actudé en todo momento en cumplimiento y ejercicio
de las competencias que le atribuye la Ley de Propiedad
Industrial. Asi se declara.

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

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por el
ciudadano LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ, venezolano, mayor
de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de
identidad N° V-11.357.560 e inscrito en el Instituto de Prevision
Social de Abogado bajo el niUmero: 74.929, actuando en
representacion de la sociedad mercanti CIPLA LIMITED,
compania constituida de conformidad con las leyes de la
India con su domicilio principal ubicado Cipla House, Peninsula

5 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N® &.147 Extraordinario, de fecha 17 de
noviembre de 2014,

13
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Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai,
India )

SEGUNDO: CONFIRMA en todas 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 ante el Tribunal Supremo de
Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Judsdiccion Contencioso
Administrativaé, concatenado con &l numera\ 1del articulo 32,
ibidem, dentro del término de/ ciento ochenta (180) dias
continuos, contados a partir de $u notificacion.

Devuelvc:se eI expedlen’re origin Q&E}ﬂcma e origen. -

de fechc 03 de febrero de 2024

8 Vid. Ley Orgdnica de la Jurisdiceién 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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Caracas, 4 7 ABR 2024
ANOS 213°, 165°, y 25°
RESOLUCION

En fecha 12 de diciembre de 2023, el ciudadano JUAN LUIS
ASTUDILLO MARTINEZ, venezolano, mayor de edad v titular de
la cédula de identidad N° V-14.574.197, e inscrito en' el
INPREABOGADO bagjo el nUmero: 106.445, actuando con el
cardcter de Representante Legal de la sociedad mercantil
RETAIL ROYALTY COMPANY, empresa constituida de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norte
América, con domicilio en Las Vegas, Nevada. Interpuso ante
este Ministerio del Poder Populor de Comercio Nacional
Recurso Jerdrquico contra la Resolucion N° 600, de fecha
16/10/2023, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 625, en fecha 20/11/2023, bajo el Tomo lll, paginas 89 a la
?1, en la qgue declaré SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracion interpuesto contra la Resolucion N° 3924, de
fecha 29/11/2012, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 526 de fecha 13/12/2011, que NIEGA el registro de
la Marca “AE", clase 25.
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el presente recurso se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 600 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 jerdrquicamente de este

Ministerio, como se mencioné up supra, por tanto, compete su
conocimiento. Asi se decide.

!
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada
aprecia que el mismo cumple con todos los extremos exigidos
en el articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos  (LOPA)!, por lo que de seguida pasa a
pronunciarse sobre la tempestividad del mismo.

En este sentido, se tiene que en lo que respecta a Ia
nofificacion del acto recurrido, ésta se materializd en fecha
20/11/2023, fecha en la que efectivamente, se publicd el

1 vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 01/07/1981
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Boletin de la Propiedad Industrial N° 625, por lo que el lapso
para ejercer el recurso jerarquico correspondiente, se contard

a partir del dia habil siguiente de aquel, es decir, a partir del
21/11/2023.

Ahora bien, haciendo el computo correspondiente de los
quince (15) dias hdbiles para poder interponer el Recurso
Jerdrquico, dicho lapso culminé en fecha 11/12/2023 inclusive,
fecha esta que es confimada por el Aviso Oficial publicado
por el Servicio Auténomo de la Propiedad Industrial (SAPI), bajo
el N° DRPI-AO-N° 05-2023 de fecha 20/11/2023.

Es por ello que, siendo el Recurso Jerdrquico presentado en
fecha 12/12/2023 se determiné que fue interpuesto fuera del
lapso legal establecido de los quince (15) dias hdbiles
siguientes a su notificacion, no cumpliendo con lo previsto en
el primer aparte del articulo 95 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, en consecuencia, se concluye
que la interposicion del Recurso se efectud en forma
extempordnea. Asi se declara.

En virtud los razonamientos antes expuestos, esta Alzada se

abstiene de conocer el fondo del asunto. Asi también se
decide.
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i
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 Administraciéon PUblica? en concordancia con
los dispuestc en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE POR EXTEMPORANEO el Recurso
Jerdrquico interpuesto por el ciudadano JUAN LUIS ASTUDILLO
MARTINEZ, venezolano, mayor de edad v titular de la cédula
de identidad N° V-14.574.197, e inscrito en el INPREABOGADO
bajo el nimero 106.445, actuando con el cardcter de
Representante Legal de la sociedad mercantil RETAIL ROYALTY
COMPANY, confra la Resolucion N° 600, de fecha 16/10/2023,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 625, en
fecha 20/11/2023, bajo el Tomo lll, paginas 8% a la 91,

SEGUNDO: CONFIRMA en todas 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

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de
noviembre de 2014
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decisién podrd ser recurrida ante el Tribunal Supremo de
Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa, concatenado con el numeral 1del articulo 32,
ibidem, dentro del término de cient chenta (180) dias
continuos, contados a partir de su notificacidn.

Notifiquese. -
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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.
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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.
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%
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

10 >
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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

14
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MIPPCON/DM-N° 0 J 3

Caracas, 18 ABR 2024

ANOS 213°, 165°, y 25°
RESOLUCION

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana LAURA
KATIUSKA RADA CHACON, venezolana, mayor de edad,
abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad
N° V-6.192.152 e inscrita en el Instituto de Previsidon Social de
Abogado bajo el nimero: 44.858, actuando en este acto por
cuenta e inferés en la gestibn de negocio de la sociedad
mercantil estadounidense STARBUCKS CORPORATION D/B/A
STARBUCKS COFFEE COMPANY, domiciliada en 2401 Utah
Avenue South, Seaftle, Washington 98134, Estados Unidos de
América, interpuso Recurso Jerdrquico ante el Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, contra la Resolucion N°
720, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en las paginas
60-63, 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 Reconsideraciéon interpuesto contra la Resolucidn
N°® 157, de fecha 17 de abril de 2007, en la que negd la
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solicitud de registro de la marca comercial TAZO inscripcion N°
2006/017319 para clase 30 del nomenclator internacional.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna el acto
administrativo contenido en la Resolucién N° 720, de fecha 16
de octubre de 2023, publicada de las pdginas: 60-63, en el
Tomo VI, 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, emanada del Servicio Auténomo de la
Propiedad intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que 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, compete su
conocimiento. Y asi se decide.

De manera que, no constatada la existencia de alguna de las
causales de Inadmisibilidad establecidas en la Ley Orgdnica
de Procedimientos Administrativos! vy, verificados los requisitos
contenidos en el articulo 49, al cual remite el articulo 86
ejusdem, esta Alzada ADMITE por cuanto ha lugar en derecho
el presente Recurso Jerdrquico, incoado contra el acto
administrativo contenido en la Resolucién N° 720, de fecha 14

Vid. Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de Ia RepUlblica
Bolivariana de Yenezuela N° 2.818 Extraordinario del 01 de julio de 1.981.

X
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de octubre de 2023, publicada de las pdginas 60-63, en el
Tomo VI, 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, dictada por el Servicio Autonomo de la

Propiedad intelectual (SAPI), salvo su apreciacién en la
definitiva.

!
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se
observa que 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 la temporalidad de lao
intferposicidn del presente recurso y al respecto debe precisar
gue, con ocasion del Recurso de Reconsideracion incoado el
29 de mayo de 2007, el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), publicé en el Boletin de la Propiedad
Industrial  N° 625, en las pdginas 60-63, en el Tomo VI, la
Resolucion N° 720, 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 la recurrente el 11 de
diciembre de 2023, el Recurso Jerdrquico, por lo que, siendo el
plozo establecido en el articulo 95 de la Ley ut supra
mencionada, de quince (15) dias hdbiles para incoar dicho
Recurso, se aprecia que el mismo fue presentado en tiempo
hdébil. Y asi se declara.
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11
ANTECEDENTES

En fecha 09 de agosio de 2004, la sociedad mercantil
STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE
COMPANY, present?d la solicitud de registro de la marca “TAZO”
Clase 30 internacional, ante la Direccidén del Registro de la
Propiedad Industrial del Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), quedando inscrita bajo el N° 2006-017319.

Luego de superar exitosamente el examen de forma, la
solicitud N° 2006-017319 fue publicada en el BPI N° 482 de
fecha 25 de ocfubre de 2006, sin que fuese objeto de
oposicion alguna por parte de terceros por lo que se procedié
a la realizacion del correspondiente examen de fondo.

Al momento de practicar el correspondiente examen de
fondo, el funcionario examinador consideré gque la solicitud
estaba incursa en la disposicién prohibitiva contenida en el
numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial por
supuesto parecido grafico y fonético con la marca TAZOS,
registrada anfe el SAP| bajo el N° P242956 de fecha 11 de
noviembre de 2002 a nombre de la empresa americana

62




-_(9'? ;{vféffm @;//'M&M&(wa- e (95';;9‘?&9/((
Shnisterie det D iter G, ﬁe/m
oo Gomerete Nodianal

Pepsico Inc., con domicilio en el Estado de Carolina del Norte,
EEUU. Asi, mediante Resolucién Oficial N° 151 publicada en el
BPI N° 487 de fecha 8 de mayo de 2007, se declaré la negativa

de la marca con base en la mencionada disposicién
prohibitiva.

En fecha 29 de mayo de 2007, estando dentro del término
legal estipulado en el articulo 94 de la Ley de Procedimientos
Administrativos?, ejercié Recurso de Reconsideracion contra la
negativa de oficio de la solicitud N° 2006-017319.

Finalmente, mediante Resolucién N° 720, de fecha 16 de
octubre de 2023, publicada en las pdginas 60-43, 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, declard SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
interpuesto contra la Resolucién N° 157, de fecha 17 de abril
de 2007, en la que negd la solicitud de registro de la marca
comercial TAZO inscripcion N° 2006/017319 para clase 30 del
nomenclator internacional.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Exiracrdinario de fecha 01/07/1981
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“DEL DERECHO
» La Acumulacién del Expediente:

El funcionario que emite la resolucién aqui impugnada, procedié a
la *acumulacion” de freinta y seis (36) expedientes en relacién con
los cuales se habian presentado recursos de reconsideracién
confra la negativa de las marcas, sin ningtn de tipo de base legal,
sino simplemente aseverando que en todos los casos “... los signos
contienen parcialmente el signo registrado, no encontrando
distinfividad, lo cual puede inducir al consumidor a pensar que el
sigho solicitado es el mismo que el que fue registrado previamente,
pudiendo causar graves perjuicios al derecho marcario del titular
del signo registrado".

> Titularidad de mi Representada sobre la marca TAZO:

Mi represenfada es titular de un importante nimero de registros
gue incluyen la marca TAZO, néfese que la cobertura de la
solicitud N°® 2006-017319, estd intimamente relacionada con los
productos sobre los cuales ya posee registros marcarios”.

Asimismo, sefala que el SAPI ha reiterado en numerosas decisiones
el principio segun el cual al fitular de un derecho le asiste el
derecho subjefivo de ampliar la proteccién y obtener uno nuevo
para los mismos o andlogos articulos.

Siendo que mi representada ya posee derecho de exclusividad
sobre la marca TAZO en Venezuela, la concesidn de un nuevo
registro sobre la misma marca, destinada a identificar similares
productos, no es mds que la ampliacién valida de derechos ya
adquirios, De manera que la pretensién de la recurrida de negar el
oforgamiento de registro a Mi Representada es totalmente
confrario a los criterios emanados de ese Despacho y contrario a
los preceptos del Derecho Marcario, por lo que tales argumentos
carecen de sustento y por lo tanto deben ser desestimados..
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» Acuerdo de Coexistencia de las marcas TAZIO y TAZOS:

La marca TAIO fue adquirida por mi representada como
consecuencia de la compra de la empresa Tazo Tea Company
quien inicialmente era ftitular y comercializadora de los productos
TAZO, (principalmente té). Esta empresa habia celebrado un

acuverdo con Pepsico para la coexistencia de las marcas TAZO y
TAZOS.

La firma de dicho convenio demuestra que mi representada en
ningun momento ha pretendido imitar la marca base de negativa
de su marca, por el contrario, ambas partes han consentido en que
las marcas puedan tener presencia en el mercado ya que no existe
posibilidad alguna de crear confusién entre los consumidores.

\Y;
SOLICITUD DE PRORROGA

» En lo que respecta al poder que acredita mi representacién, el
mismo se encuentra en proceso de otforgamiento y legalizacién
para su presentacion por ante ese Despacho tan pronto dicho
trémite haya sido concluido. Motivado a la distancia que me
separa de su oforgante, su recepcién se ha visto retrasada, por lo
que mi actuacion ha sido bajo la figura de la Gestién de Negocio
prevista en nuesfro Codigo Civil, Articulos del 1.173 al 1.177.

Finalmente, la recurrente LAURA KATIUSKA RADA CHACON,
titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152 e inscrita en el
Instituto de Prevision Social de Abogado bajo el nUmero:
44.858, actuando en este acto en representacién de Ia
sociedad mercanti  STARBUCKS CORPORATION D/B/A
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STARBUCKS COFFEE COMPANY, presenta su petitorio en los
siguientes términos:

"...Solicitamos a ese Despacho a su cargo, sirva declarar
CON LUGAR el presente Recurso Jerdrquico y REVOQUE Ia
Resolucion aqui identificada e impugnada por encontrarse
viciada de nulidad absoluta por falta de motivacién y orden
al SAPI la emisién de una decision sobre la registrabilidad de
la marca y de cada uno de los argumentos esgrimidos en el
recuro de reconsideracion presentado ante dicha autoridad
y que de conformidad con el principio de economia procesal
contemplado en el Art. 30 de la LOPA ordene la concesién
de la solicitud de regisiro N° 2006-017319 correspondiente a la
marca TAZO, de conformidad con el articulo 81 de la Ley de
Propiedad Industrial, por cuanto la referida marca no se
encuenfra incursa en prohibicién legal alguna .

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
la 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 la
Resolucidn N° 720 de fecha 16/10/2023, mediante la cual el
Servicio Auténomo de la Propiedad intelectual (SAPI), declard
SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracién interpuesto por Ia
representante  de la sociedad mercanti STARBUCKS
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CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY v
Confirma la Resolucidon N° 157, de fecha 17 de abril de 2007
“...s0lo respecto a la solicitud de registro de marca “TAZO”
solicitud N°® 2006-017319, por lo gue continba NEGADO el
referido signo, publicado en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 625, Tomo VI, paginas 60-63 de fecha 20 de
noviembre de 2023.

En este senfido, el arficulo 37 de la Ley de Propiedad Industrial?
y el Decreto N° 1.7684, refieren que el Registro de la Propiedad
Industrial junto con la Direccién Nacional de Derecho de Autor
conforman al Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual,
el cual es un o6rgano dependiente jerdrquicamente del
Ministerio con competencia en materia de Comercio, dicho
Registro estard a cargo de todo lo relativo a la propiedad
industrial, destacando en el articulo 42 de dicha Ley, las

atribuciones del Registrador, que se franscriben a
continuacion:

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

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

¢} certificar las copias de los documentos que existan en la

oficina, salvo las prohibiciones a que se hace referencia en
el articulo 40;

d) firmar los fitulos correspondientes y los libros de registro;
e) ordenar las publicacicnes de Ley;

8 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25.297 de fecha 10 de diciembre de 1956.
4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venazuela N° 34,192 de fecha 24 de abril de 1997.
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f] autorizar con su firma los documentos que sean extendidos
por la oficing;

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 Ejecutivo
Nacional, por drgano del Ministerio de Fomento, Ias
sugestiones que estime convenientes;

j) autorizar las publicaciones de la Oficinag;

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

] las demds que sefalen las leyes”.

De la norma antes transcrita, se desprende con meridiana
claridad en los literales a y b, que el registrador dentro de sus
atribuciones estd la de andlizar minuciosamente los
expedientes y autorizar o negar las solicitudes de registro, de
cuyo procedimiento vale destacar, que el registrador motiva la
negativa, luego efectuar la revision exhaustiva del expediente
y de los archivos que reposan en ese servicio.

En este mismo orden de ideas, los numerales 11 y 12 del articulo
33 de la Ley de Propiedad Industrial, dispone que no podrdn
adoptarse ni registrarse como marcas aquellas que se
parezcan grdfica y fonéticamente a otra ya registrada vy las
que puedan presentar confusién con otra marca ya registrada
O gue pueda producir efror por indicar una falsa procedencia
o cualidad.

10
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En lo que respecta a la consideracién de similitudes entre

marcas, la Jurisprudencia’® reiterada ha determinado o
siguiente:

"...este Mdximo Tribunal, en sentencia nimero 514 del 3
de abril de 2001 (ratificada, entre ofras, en las decisiones
numeros 1382, 142 y 922, de fechas 1° de agosto de
2007, 9 de febrero de 2010 y 10 de agosto de 2016),
establecid lo siguiente:

Ante esfas circunstancias, debe la Sala en Ig presente
oportunidad reiterar que existen diversos elementos o
considerar para determinar si la similitud entre dos
marcas es lo suficientemente relevante para impedir su
coexistencia en el mercado. Asi, en la sentencia N° 514
del 3 de abril de 2001 (ratificada segin sentencia N° 911
del 10 de mayo de 2001], se establecio lo siguiente:

‘En este senfido, cabe reiterar que en materia de
propiedad indusfrial son escasas las reglas con valor
permanente para concluir en la confundibiidad de
marcas. Sin embargo, Ila doctrina y la jurisprudencia de
esta Sala han establecido determinados criterios para
apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen
un cardcter faxativo sino meramente enunciativo y
deberdn ser aplicados a la luz de cada caso concreto
(véanse sentencias de la Sala Politico-Administrativa de
fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995,
casos: Sdfilo  Societa  Azionaria  Fdbrica  taliana
Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX
COMPANY,  respectivamente]. Algunos de estos
parametros se enumeran a continuacién:

a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y
no el resultado de un andlisis por separado de cada uno

% Vid. Sentencia de esta Sala nimero 1216 del 17 de noviembre de 2014,
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de los elementos que infegran la respectiva marca: la
confusién debe resulfar pues, de la comparacion que se
haga a simple vista o de ser oida. En esfe examen debe
también apreciarse el impacto que pueda producir el o
los elementos que por resaltar suficientemente dentro de
suU propio conjunto, constituirian la imagen figurativa y/o
fonética caracteristica individualizadota 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 ortogrdfica, sin que
constituya por si sola un elemento de juicio, debe
tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allf
que puedan coexistir marcas nominativas con algunas
silabas idénticas, si el resto de las silabas que integran la
palabra y su acentuacion difieren a tal punto que evitan
foda posible confusién;

d) Debe considerarse también, la naturaleza de los
bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen
a la misma clase, su estructura y su dmbito comercial’.

Ratificando el criterio antes transcrito, esta Sala pasa a
pronunciarse con respecto al caso concreto, en los
siguientes términos:

Es jurisprudencia de este Alto Tribunal que para que
exisfa parecido fonético enifre dos marcas comerciales
suficiente para impedir el registro de una de ellas, es
necesario, que fal similitud resulte de la comparacion
que de conjunfo se haga de las marcas, y no del
minucioso andlisis de cada uvno de sus
elementos (sentencia de esta Sala del 6 de agosto de
1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela
S.A., ratificada en el fallo supra citado).

12
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Asimismo, la confusién debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos y fomando en cuenta la
apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor, por lo que, luego de efectuar un andlisis de
la esfructura, asi como la acentuacién que debe
fomarse en cuenta para establecer las diferencias enfre
las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso
se observa (...)" (Sic). (Resaltado de esa Sala).

De lo anterior se desprende que para juzgar la confundibilidad
entre marcas, 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 confusidén debe resultar
de una simple comparaciéon de ambos signos y tomando en
cuenta la apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en
el consumidor o la consumidora.

Al efectuar lo comparacién entre los signos controvertidos
“TAZOS" registrada ante el SAPI bajo el N° P242956 de fecha 11
de noviembre de 2002 a nombre de la empresa americana
Pepsico Inc, vs. “TAZO” solicitada por la sociedad mercantil
STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE
COMPANY, se evidencia una completa similitud fonética, lo
que podria generar riesgo de error o confusién en el publico
consumidor, no solo por la confusién directa, sino también
indirecta en la medida en que dicho publico podria pensar

13
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gue los productos amparados por la marca ya registrada y los
amparados por la marca solicitada, tienen el mismo origen
empresarial.

La prohibicion de registrar una marca cuando los signos
distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado o
registrado, como es, en el caso gue nos ocupa, tiene como
finalidad brindar proteccidén efectiva a los terceros que
pudieran verse afectados, por lo que este Despacho
desestima el alegato antes presentado y asi se declara.

VIi
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 Publicaé en concordancia con
los dispuesto en el arficulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por la
ciudadana LAURA KATIUSKA RADA CHACON, fitular de la
Cédula de Identidad N° V-6.192.152, actuando en este acto
en representacion de la sociedad mercantil estadounidense
STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE

6 Vid. Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracion Publica,
publicado en la Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N® 6.147 Extraordinario, de
fecha 17 de noviembre de 2014.
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COMPANY, domiciliada en 2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, Estados Unidos de América.

SEGUNDQO: 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 ante el Tribunal Supremo de
Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa’, concatenado con el numeral 1del articulo 32,
ibidem, dentro del término de cierifo ochenfa (180) dias
confinuos, contados a partir de su/hotificacidn.

el Ifsp Jer Popular de Comercio Nacional

La,ecre’ro N 914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.BR% 1008 ]49 Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

7 Vid. 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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MIPPCON/DM-N° ) 4 ()

Caracas, 1§ ABR 2024

ANOS 213°, 165°, y 25°
RESOLUCION

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana LAURA
KATIUSKA RADA CHACON, venezolana, mayor de edad vy fitular
de la cédula de identidad N° V-6.192.152, e inscrita en el
INPREABOGADO bajo el nUmero: 44.858, actuando con el
cardcter de Representante Legal de la sociedad mercantil SAP
SE, sociedad mercantil constituida de conformidad con las
leyes de Alemania. Interpuso ante este Ministerio del Poder
Popular de Comercio Nacional, cuatro (04) Recursos
Jerdrquicos contra la Resolucién N° 653, de fecha 16/10/2023,
emanada del SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (SAPI) publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 625, en fecha 20/11/2023, bajo el Tomo V, paginas
51 al 54, en la que declard SIN LUGAR cuatro (0O4) Recursos de
Reconsideracion interpuestos contra la Resoluciéon N° 815, de
fecha 12/11/2012, publicada en el Boletin de lo Propiedad
Industrial N° 533 de fecha 16/11/2012, que NIEGA el registro de
la Marca “SAP VENEZUELA”, todas en Clase 18 Internacional,
correspondientes a las solicitudes 2012-0981; 2012-0982: 2012-
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0983 y 2012-0984, segun las consideraciones expresadas en
dicha Decision.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los recursos se ejercen
contra el Acto Administrativo contenido en la Resolucion N°
653 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).

Ahorad bien, una vez evidenciado gue el mencionado Acto fue
dictado por un érgano dependiente jerdrguicamente de este
Ministerio, como se menciond ut supra, por tanto, compete su
conocimiento. Asi se decide.

!
ADMISIBILIDAD

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

En este sentido, se tiene en lo que respecta a la nofificacion
del acto recurrido, ésta se materializd en fecha 20/11/2023,
fecha en la que efectivamente se publicé en el Boletin de la

1Vid. Gaeceta Oficial de la Republica de Venezuela N°® 2.818 Exiraordinario de fecha 01/07/1981.
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Propiedad Industrial N° 625, por lo que el lapso para interponer
el recurso jerdrquico correspondiente, se contard a partir del
dia habil 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 hdabiles para interponer el Recurso Jerdrquico contra
la Resolucion N° 653, dicho lapso culminé en fecha 11/12/2023,
inclusive, lo cual también es corroborado por el mencionado
aviso oficial.

Asi las cosas, tenemos que comprobado como ha sido que los
cuatro (04) Recursos Jerdrquicos fueron presentados en fecha
11/12/2023, se determiné que los mismos han sido interpuestos
dentro del lapso legal establecido de quince (15) dias hdbiles
siguientes a la notificacién del Acto Denegatorio, dando asi La
Recurrente, cumplimiento a lo previsto en el primer aparte del
arficulo 95 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos, por lo que en consecuencia, esta Alzada
concluye que la interposicidon de los Recursos se efectuaron en
tiempo hdbil para ello. Asi se declara.

1}
PUNTO PREVIO

Esta Alzada, verificado como ha sido que los cuatro (04)
Recursos  Jerdrquicos interpuestos por La Recurrente,
obedecen a la misma impugnacién contra las denegatorias
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de los cuatro (04) Recursos de Reconsideracién interpuestos
contra del Acto Primigenio, del cual, este Ultimo, también
denegd el registro de la marca “SAP  VENEZUELA”
correspondientes a las solicitudes bajo los himeros: 2012-0981:
2012-0982; 2012-0983 y 2012-0984, 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 lo anterior, y a los fines de cumplir con los principios
de economia y celeridad procesal, asi como también, evitar
decisiones confradictorias. Esta instancia administrativa
acuerda, 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 abargue. Asi se decide.

IV
ANTECEDENTES

En fecha 23/01/2012, mediante comunicados signados con los
nimeros: 2012-0981; 2012-0982; 2012-0983 y 2012-0984, La
Recurrente SAP AG (ahora SAP SE), SOLICITA ante el Servicio
Autdbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la
marca “SAP VENEZUELA™, segun el siguiente orden:

Solicitud N° 2012-0981:

Marca de Producto, Clase 18 Internacional (41 Nacional),
Signo Nominativo, Distinguir: Paraguas, Sombrillas (Productos
Nacionales y Extranjeros).
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Solicitud N° 2012-0982:

Marca de Producto, Clase 18 Internacional (03 Nacional),

Signo Nominativo, Distinguir: Articulos de Cuero (Productos
Nacionales y Extranjeros)

Solicitud N° 2012-0983:

Marca de Producto, Clase 16 Internacional (38 Nacional),
Signo Nominativo, Distinguir: material escrito que acompafia al
software y programas procesadores de datos, a saber,
manuales, catdlogos, instrucciones operativas e instrucciones
de frabajo, arficulos de publicidad, a saber;: material escrito
(Productos Nacionales y Extranjeros).

Solicitud N° 2012-0984:

Marca de Producto, Clase 09 Internacional (21 Nacional),
Signo Nominativo, Distinguir: Mdaqguinas de lectura de medios
de datos de todo ftipo suministrados con programas;
programas y software de computadora de todo tipo; soportes
magnéticos, a saber: cintas magnéticas -discos- wafer (cristal
de silicio, utilizado en la fabricaciéon de circuitos integrados) vy
cartas (Productos nacionales y Extranjeros).

En fecha 12/11/2012, mediante Resolucidn 815, publicada en
el Boletin de la Propiedad Intelectual N° 533 de fecha
16/11/2012, el SAPI, NIEGA todas las solicitudes de registro de
marca antes mencionadas, indicando que estas estdn incursas
en la causal prohibitiva contenida en el numeral 12 del articulo
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33 de la Ley de Propiedad Industrial?, leyéndose en Ia
Cronologia de Eventos la motivaciéon siguiente: “EL SIGNO
SOLICITADO CONTIENE UNA INDICACION GEOGRAFICA LA
CUAL NO ES REIVINDICABLE Y RESULTA ENGANOSA EN CUANTO
A LA PROCEDENICA DE LOS PRODUCTOS".

En fecha 12/12/2012, La Recurrente ejerce formal Recurso de
Reconsideracion en cada uno de los cuatro (04) expedientes,
contra la negativa anterior.

En fecha 16/10/2023, mediante Resolucion N° 653, 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 Reconsideracién interpuestos por La Recurrente,
estableciendo lo siguiente:

Punto Previo: ACORDAR la acumulacion de las solicitudes bajo
los numeros: 2012-0981; 2012-0982; 2012-0983 y 2012-0984 por
existir identidad en el solicitante, en el objeto y en la
pretension, todo ello de conformidad con los articulos 35 y 52
de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos.

Declarar INADMISIBLE |a interposicion de los Recursos de
Reconsideracion, por cuanto el ciudadano Diego Bustillos
Beiner, inscrito en el INPREABOGADO N° 12.0463, quien actud en
cdlidad de apoderado de la empresa solicitante, no tiene
cudlidad para interponer el recurso, por cuanto se evidencié
que el registro del poder N° 2342/1995 invocado por el mismo
en su Recurso de Reconsideracion, no estd nombrado, por lo

2 Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N° 25 227 de fecha 10/12/1956
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gue no tiene acreditacion alguna para actuar en nombre y
representacion de la empresa solicitante del registro de marca.

CONFIRMAR |a denegatoria de registro de la marcg,
establecida en la Resolucion N° 815, publicada en el Boletin de
la Propiedad Industrial N° 533 en fecha 16/11/2023, por los
motivos alli expresados.

En fecha 11/12/2023, la ciudadana LAURA KATIUSKA RADA
CHACON, venezolana, mayor de edad, inscrita en el
INPREABOGADO N° 44.858, en su cardcter de representante
legal de SAP SE (antes SAP AE), interpone cuatro (04) Recursos
Jerdrquicos contra la negativa anterior.

\'
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Esta Alzada observa, que La Recurrente en su escrito expone,
gue el Acto denegatorio contenido en la Resolucién N° 653,
publicada en el Bolefin de la Propiedad Industrial N° 625, de
fecha 20/11/2023, el SAPI crdend la acumulacion de los cuatro
(04) expedientes, limitdndose en su_decisidén, Gnicamente, ¢

tomar _en cuenta gue el Abogado actuante, ciudadano

DIEGO BUSTILLOS, no tiene cualidad dlguna para actuar,

Que, si bien es cierto que, para el momento de presentar el
Recurso de Reconsideracion, el mencionado Abogado no
contaba aun con el documento poder que lo acreditara
como apoderado, fambién es cierto gue, su representacion
fue acreditada ante el SAPI posteriormente, guedando

\.
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anotado en el cuademo de registro de poderes que lleva
dicho érgano bajo el N° 2013-518.

Como consecuencia de lo anterior, La Recurrente exige la
nulidad absoluta del Acto Administrativo contenido en g
Resolucion 815, debiendo esta Alzada entrar a conocer el
fondo del asunto, y apreciar por tanto, los argumentos
esgrimidos en el escrito reconsiderativo, pues en este se
expone en forma amplia, las razones por las cudles los nombres
geogrdficos pueden ser registrables, en la medida que no
iInduzcan a error o confusiéon al publico consumidor sobre una
falsa procedencia de la marca, y que en el caso de Ia marca
SAP VENEZUELA, en modo alguno, supone una falsa
procedencia, toda vez que se trata de una empresa
multinacional, que desea distinguir los productos y servicios que
comercidliza en territorio venezolano para diferenciarlos de |os
productos y servicios prestados en otras latitudes.

Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistos los argumentos presentados 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 incurié el SAPI,
argumentando al efecto que dicho érgano yerra al estimar la
falta de cualidad del apoderado actor para representar a la

81 Tomo

\{"3:;
RGP 0



@e}é{fﬂfm e@ge:ﬁw(w?m(e de (Qéﬁg‘m’/a.
hnsstorie detl oo @’az—:‘/:w an
e c@fk’wmmr‘ra .G%Qr?azm./

empresa, al momento de interponer el Recurso de
Reconsideracion.

Vista su denuncia, esta Alzada trae a colacién lo expuesto por
La Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,
en sentencia No. 00820, de fecha 11-06-2003, expediente No.
0690 en el que establece el alcance y significado de este vicio,
segun como sigue:

*... Asi, es menester acudir a la determinacién precisa del concepto
de falso supuesto de hecho y de derecho, a fin de establecer su
sentido. El primero, ha sido entendido por la Doctrina de esta Sala,
como un vicio que tiene lugar cuando Ilag Administracidn se
fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera
distinta a la apreciacion efectuada por el érgano administratfivo. El
falso _supuesto de derecho, en cambio, tiene lugar cuando la
Administracién se fundamenta en una norma que no es aplicable al
caso concrefo o cuando se le da a la norma un sentido que ésta no
fiene. En ambos casos, se trata de un vicio que por afectar la causa
del acto administrativo acarrea su nulidad, por lo cual es necesario
examinar si la configuracién del acto administrativo se adecud a las
circunstancias de hecho probadas en el expediente administrativo, v,

ademds, si se dicté de manera que guardara la debida 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 la administracion yerra en la
dpreciaciéon o evaluacién de los hechos y, en consecuencia, le
imprime un significado que no tiene, para luego subsumirlos en
una norma juridica que no le corresponde, o simplemente,
deja de imprimirle el valor juridico que se merece. Esto acarrea
el vicio en la causa del acto y, por tanto, la nulidad absoluta
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del mismo, toda vez que se configuré bajo una apreciacién
falsa o errénea de los hechos.

Como es Idgico suponer, la denuncia de este vicio, obliga a Ia
administracion a revisar las actas procesales contenidas en el
expediente administrativo del caso, a los fines de determinar, si
es procedente la delaciéon.

En este orden de ideas tenemos, que la denuncia se centra en
indicar la falsa apreciacion por parte de la administracién del
SAPI, en considerar, que la acreditaciéon del ciudadano Diego
Bustillos Beiner, como apoderado legal de Ila empresa

solicitante del registro de marca, no constaba ante dicho
dérgano.

Ahora bien, revisade como ha sido las actas procesales que
componen el expediente administrativo, se verificd
efectivamente que, cuando se interpuso el Recurso de
Reconsideracion por parte del antes mencionado ciudadano
Diego Bustillos, éste no poseia poder alguno que lo acreditara
para actuar en nombre y representacion de la empresa, a los
fines de interponer el escrito recursivo. Tal hecho es
confirmado por la propia La Recurrente en su Jerdrquico, en el
cual, expresa:

“Si bien es cierto que, para el momento de presentacion
del recurso de reconsideracion, en fecha 12 de diciembre
de 2012, el Abogado Diego Bustillos no contaba adn con el
documento que lo acreditara come apoderado...”
(Resaltado nuesiro)

10
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Por otra parte, se verificdé efectivamente que, el registro de
poder N° 2342/1995, sefialado por el ciudadano Diego Bustillos
en su escrito contentivo del Recurso de Reconsideracién, no
corresponde a la empresa por la cual aduce ser su
representante legal, toda vez que, contrastada esta
informacion con la base de datos del SAPI, se evidencié que el
numero antes mencionado, pertenece al registro del poder de
la empresa DEMENEGO, S.R.L.

Ahora bien, en virtud de lo expuesto, se hace forzoso fraer a
colacién el principio de lealtad y probidad de las partes, el
cual rige para todo tipo de procesos, bien sea, en vig
administrativa o judicial, pues es el correcto proceder gque
debe comportar todo particular interesado o justiciable, ante
los drganos del Estado, asi tenemos que, los articulos 17 y 170
del Codigo de Procedimiento Civil3, establecen:

“Articulo 17. El Juez deberd tomar de oficio o a peticién de
parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley,
fendentes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y
probidad en el proceso. las conirarias o la ética
profesional, la colusién y el fraude procesales, o cualquier
acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que
se deben los litigantes,

Articulo 170 Las partes, sus apoderados y abogados
asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y
probidad. En tal virtud, deberdn:

1°. Exponer los hechos de acuerdo a la verdad;

8 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.990 Extraordinario de fecha 26/07/1982.
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2° No interponer pretensiones ni alegar defensas, ni
promover incidentes, cuando tengan conciencia
de su manifiesta falta de fundamentos;

3° No promover pruebas, ni redlizar, ni hacer realizar,
actos inufiles o innecesarios a la defensa del
derecho que sostengan.

Pardgrafo Unico; Las partes y los ferceros que
actien en el proceso con temeridad o mala fe son
responsables por los dafios y perjuicios que
causaren.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la
parte o el tercero han actuado en el proceso con
temeridad o mala fe cuando:

I°. Deduzcan en el proceso pretensiones o
defensas, principales o©  incidentales,
manifiestamente infundadas

2°. Maliciosamente alteren u omitan hechos
esenciales o la causg;

3°. Obstaculicen de una manera ostensible y
reiterada el desenvolvimiento normal del
proceso.

(Resaltado nuestro)

Lo anterior, es concordado con lo establecido en el articulo 58
de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, la cual
dispone:

Articulo 58.- Los hechos que se consideren relevantes para
la decision de un procedimiento podrén ser objeto de
fodos los medios de prueba establecidos en los Cédigos

12
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Civil, de procedimienfo Civil y de Enjuiciamiento Criminal o
en ofras leyes.

De lo expuesto, se hace forzoso concluir que, la actuacién de
quien en su momento histérico aseverd ser el apoderado legal
de la empresa solicitante, el ciudadano Diego Bustillos, fue
artera, temeraria y violatoria al principio de probidad y lealtad
al proceso. Toda vez que dicha persona, por una parte, actud
a sabiendas de no estar debidamente legitimado para ello, Yy
por la otra, senald falsamente ante el SAPI, a fravés de su
escrito recursivo, un numero de registro de poder que no
corresponde a la empresa que dijo que representa,
deduciéndose asi, el uso de una estrategia procesal, a los fines
gue le fuese admitido el escrito recursivo.

Asimismo, llama la atencién a esta Alzada que, el escrito
recursivo consignado por el ciudadano Diego Bustillos, fue
presentado precisamente el Gltimo dia hébil para interponerlo,
lo que obliga forzosamente a inferir, que la intencién del mismo
era interrumpir el lapso de caducidad en via administrativa,
para posteriormente subsanar a motus propio.

En virtud de lo expuesto, es forzoso concluir para esta Alzada
que, efectivamente, el escrito recursivo interpuesto por el
ciudadano Diego Bustillo, estaba carente de cualidad para
actuar, no pudiendo ser subsanada esta falta posteriormente,
pues el hecho de subsanar, debe provenir de o propia
administracion y, no a motus propio del solicitante, ello asi de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos. Asi se decide.

13
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Por lo fanto, al no existir cualidad para actuar, ello por haber
incumplido las exigencias propias establecidas en el articulo 264
de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordancia con lo dispuesto en el ordinal 2 literal b) del
arficulo 71 de la Ley de Propiedad Industrial, se verificd
efectivamente que, para la empresa solicitante del registro de
marca, se extinguié la via administrativa por expirar el lapso
para recurrir. Asi se decide.

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

PRIMERO: Declarar INADMISIBLE el Recurso Jerdrquico
interpuesto por la ciudadana LAURA KATIUSKA RADA CHACON,
venezolana, mayor de edad vy fitular de la cédula de
identidad N° V-6.192.152, e inscrita en el INPREABOGADO bajo
el numero 44.858, actuando con el cardcter de Representante
Legal de la sociedad mercantil SAP SE, sociedad mercantil
constituida de conformidad con las leyes de Alemania, por
haberse extinguido la via administrativa al expirar el lapso para
recurrir.

14
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SEGUNDO: RATIFICAR en todas y cada una de sus partes, la
Resolucion N° 653 de fechalé de octubre de 2023 emanada
del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), debidamente notificada en
la publicacion 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 arficulo 93 ejusdem, se advierte que la presente
decision podrda ser recurrida ante el Tribunal Supremo de
Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa, concatenado con el nu | articulo 32,
ibidem, dentro del término de ciepfio ochentdq (180) dias
continuos, contados a partir de su nofificacion.

e )
NIO VILLEGAS RAMIREZ
Popular de . Comercio Nacional
4, de fecha é de febrero de 2024
Jowo oS B.V. N° 6.794 JExtraordinario
= fecha 03 de felprero de 2024
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ANOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCION

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana ANETTE BEYER,
venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, de este
domicilio, civimente hdbil, titular de la cédula de identidad N°
10.334.427, agente de la Propiedad Industrial N° 3.746,
actuando en su carécter de apoderada de la empresa
“VORTICE S.P.A." anteriormente denominada “VORTICE
ELETTROSOCIALl SPA”, domicilicada en Tribiano, Mildn, ltalig,
interpuso RECURSO JERARQUICO ante el Despacho del Ministro
del Poder Popular de Comercio Nacional, en contra de la
Resolucion N° 610, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada
en el Tomo IV, paginas 20 a 22, del Boletin de la Propiedad
Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, emanada
del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autdnomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante la cual declard
inadmisible la ratificacion del recurso de reconsideracion,
contra la Resolucion N° 441, de fecha 22 de agosto de 2007,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 490, del 24
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de octubre de 2007, que negd el registro de la marca
"VORTICE”, en clase 11 internacional, mediante la solicitud
N° 06-28453.

1)

2)

3)

I
ANTECEDENTES

La empresa VORTICE ELETTROSOCIALI SPA, otorgd en fecha
12 de julio de 2006, poder especial, tanto extrajudicial
como judicial, a los ciudadanos: Victor Bentata, Dana R.
Bentata, Karel Bentata, Pedro Alid Zoppi, Humberto
Herndndez Grisanti, Laura Rada y Marisol Sara Schaffer,
para que obrando, conjunta o separadamente, la
representen en todo lo relacionado con marcas vy
nombres comerciales, marcas de servicio, etc., dicho
instrumento refiere que podrd sustituirse en todo o en parte
reservdndose o no su ejercicio, asigndndole el N° 06 2769.

En fecha 6 de diciembre de 2006, la ciudadana Dana
Bentatq, fitular de la cédula de identidad N° V-6.928.725,
en su cardcter de apoderada de la empresa “VORTICE
ELETTROSOCIALI SPA”, solicitd al Servicio Autdbnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca de
producto “*VORTICE"”, en clase 11 internacional, mediante
la solicitud N° 06-28453.

Mediante Resolucion N° 441 del 22 de agosto de 2007,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 490
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del 24 de octubre de 2007, se niega la inscripciéon N° 06-
28453, por encontrarse incursa en la disposicién prohibitiva
contenida en el literal o) del articulo 136 de la Decisién N°
486! de la Comision de la Comunidad Anding, el cual
refiere lo siguiente:

“Arficulo 136. No podrdn registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectarg
indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:

a) Sean idénficos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada 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 confusibn o de
asociacion; ...Omissis..."

En fecha 13 de noviembre de 2007, la ciudadana Karel
Bentata, fitular de la cédula de identidad N° V-9.880.282,

en su cardcter de apoderada de la empresa “VORTICE
ELETTROSOCIALI SPA.", interpone Recurso de

Reconsideracion ante el Servicio Auténomo de g
Propiedad Intelectual, en la que refiere que coincide con
la posicion del Servicio, por cuanto las marcas
confrontadas son idénticas, ya que ambas pertenecen dl
mismo fitular, por lo cual arguye que fue un error
involuntario del organismo.

! Vid. hitps://'www.wipo.int/wipolex/es/text/223651
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5) El Boletin de la Propiedad Industrial N° 588 de fecha 12 de
noviembre de 2018, refiere en aviso oficial, que los
interesados disponen de un plazo de dos (2) meses, para
ratificar el recurso administrativo a las solicitudes de
marca, mencionando en la pdagina 13, del Tomo IV, a la
marca: VORTICE.

6) Mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2018, la
ciudadana ANETTE BEYER refiere que procede en su
cardcter de “apoderado” de la compania italiana
VORTICE ELETTROSOCIALI SPA: “...en virtud de poder
N°® 2769-06...", a ratificar su interés en continuar con la
tramitacién del recurso de reconsideracion, presentado en
fecha 13 de noviembre de 2007.

7) Que el primero de febrero de 2022, la empresa VORTICE
S.P.A., otorgd poder especial, tanto extrajudicial como
judicial, a los ciudadanos: Dana R. Bentata, Karel Bentata,
Anette Beyer y José Javier Briz, para gque las solicitudes de
marca VORTICE, el cual es consighnado el 18 de marzo de
2022, al Cuaderno de Poderes del Servicio Auténomo de
la Propiedad Intelectual.

8) En fecha 24 de marzo de 2022, la ciudadaona Anette
Beyer, interpone escrito en el cual informa que la empresa
“VORTICE ELETTROSOCIALI SPA” cambié su denominacion
a “VORTICE S.P.A.", asi como refiere que actia “...en

R £ O
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virtud de poder N° 357-22...".

9) La Resolucidn N° 610, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de
2023, refiere en su fundamentacién, lo siguiente: “...la
ciuvdadana ANETTE BEYER, no demostrd la cualidad para
acfuar en via recursiva ante este Despacho por lo que se
considera inadmisible la Ratificacién del Recurso de fecha
18 de diciembre de 2018".

i
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna la
Resolucion N° 610, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada
en el Tomo IV, pdginas 20 a 22, del Boletin de la Propiedad
Industrial N® 625, de fecha 20 de noviembre de 2023.

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue
dictado por un organo dependiente jerdrquicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, como lo es
el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), vy
siendo esta Alzada el érgano superior jerdrquico, compete su
conocimiento. Y asi se decide.
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I
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se
observa que la ciudadana ANETTE BEYER interpuso en fecha 11
de diciembre de 2023, RECURSO JERARQUICO ante el
Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio
Nacional, reuniendo los requisitos previstos en el articulo 49 de
la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos?, al cudl
remite el articulo 86 ejusdem. En tal sentido, pasa esta Alzada
a pronunciarse sobre la temporalidad de la interposicidon del
aludido recurso y al respecto debe precisar que, el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicé la
Resolucidn N° 610, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada
en el Tomo IV, pdaginas 20 a 22, del Boletin de la Propiedad
Industrial N°® 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, el cual
tiene una vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, hasta
el 11 de diciembre de 2023, por lo que al observarse que la
recurrente, en fecha 11 de diciembre de 2023, interpuso el
Recurso Jerdrquico, se aqjusta, al plazo establecido en el
articulo 95 de la ley Ut supra mencionada, de quince (15) dias
para incoarlo. En tal sentido, se aprecia que el mismo fue
presentado en su oportunidad. Y asf se declara.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Repiblica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario, de fecha 1° de julio de
1981.
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v
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Andlizadas como han sido las actas que conforman el
expediente administrativo, esta Alzada para decidir observa:

El Recurso Jerdrquico interpuesto, tiene su antecedente en la
Resolucion N° 610, de fecha 16 de octubre de 2023, mediante
la cual el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declard INADMISIBLE la ratificacién del recurso,
interpuesto por la ciudadana ANETTE BEYER, y CONFIRMO Ia
Resolucion N° 441 de fecha 22 de agosto de 2007, por cuanto
no se entré a conocer sobre el fondo del asunto, motivado a
la falta de cualidad de la ciudadana ANETTE BEYER para
interponer la ratificaciéon del recurso.

Al respecto, vale recordar, que la empresa “VORTICE S.P.A."
encargd mediante poder de fecha 12 de julio de 2006, a
determinados ciudadanos la realizacién de determinado
tramite el cual, al ser en sede administrativa, debe sujetarse
principalmente a lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, el cual refiere en
sus numerales 2y 6, lo siguiente:

“Articulo 49. Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de

persona interesada, en el escrito se deberd hacer constar:

...0Omissis. ..

2. La identificacién del interesado, y en su caso, de la persona
que actie como su representante con expresion de los
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nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil,
profesion y nimero de la cédula de identidad o pasaporte;

...Omissis...

6. Cualesquiera ofras circunstancias que exijan las normas
legales o reglamentarias...".

Es por lo que, para la obtencidn de una marca comercial ante
el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual, se debe
sujetarse a la presentacién o referencia, de determinados
requisitos, los cuales refiere el articulo 71 de la Ley de
Propiedad Industrial®, precisando en su punto 2°) literal b), la
obligacion de consignar el poder o indicar su ubicacién en el
cuaderno de poderes, al momento de acompanar la solicitud,
tal como se trascribe a continuacion:

“Arficulo 71. Todo el que pretenda obtener el registro de una

marca, deberd llenar los siguientes requisitos:

...Omissis...

2°) Acompariar a la solicitud:

...Omissis...

b) el poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por
medio de apoderado, o indicar la fecha de su presentacion y
el nimero que le corresponda en el Cuaderno de Poderes, si
hubiere sido anteriormente presentado a la Oficina de Registro
de la Propiedad Industrial con motivo de ofra solicitud”,

Es este sentido, se observa, que una vez aclarada la obligacion
de consignar la identicacion del solicitante y de quien la

3 Vid. Gaceta Oficial de o Republica de Venezuela N° 25,227, de fecha 10 de diciembre de 1956,
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represente, es menester considerar lo contemplado en el
articulo 37 de la Ley de Propiedad Industrial y el Decreto N°
1.7684, que refieren que el Registro de la Propiedad Industridl
junto con la Direccién Nacional de Derecho de Autor, estard a
cargo de todo lo relative a la propiedad industrial, haciendo
énfasis en las competencias del Registrador, previstas en el
arficulo 42 ejusdem, que se transcriben a continuacion:

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

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

) las demds que sefialen las leyes”.

A tal efecto, el Registrador de la Propiedad Industrial, tiene la
atribucién, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos
pertinentes y al procedimiento establecido en la Ley, para
autorizar o negar la solicitud, por lo cual, este Despacho
precisa destacar lo siguiente:

I. Que la solicitud N° 06-28453 para el registro de la marca
de producto “VORTICE", efectuada el é de diciembre de
2006, fue realizado por la apoderada ciudadana Dana
Bentata.

* Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 36.192, de fecha 24 de abril de 1997,
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Il. Que en el Recurso de Reconsideracion, interpuesto el 13
de noviembre de 2007, por la ciudadana Karel Bentata
(incluida en el poder), se exponen las motivaciones para
modificar el fallo del organismo.

lll. Que la ciudadana ANETTE BEYER, mediante escrito del 14
de diciembre de 2018, alegd que actuaba en su cardcter
de "apoderada” de la compania italiana VORTICE
ELETTROSOCIALI SPA, “...en virtud de poder N° 2760-06...",
sin embargo, lo alegado es falso, por cuanto ni su nombre,
ni sus datos, se establecen en el poder aludido;

Al respecto, este Despacho, considerando que en la
oportunidad de interponer la ratificacidn del Recurso de
Reconsideracion, la ciudadana ANETTE BEYER, no tenia la
cudlidad para representar a la compadia italiona VORTICE
SPA, ya que ni estaba incluida en el poder de fecha 12 de julio
de 2006, ni se evidencia en el proceso administrativo que
sustituyeron el poder, por lo que este Despacho desestima el
alegato antes presentado y asi se declara.

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 Administracion PUblica® en concordancia con

*Vid. Decrefo N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgdnica de la Administraciéon Pablica,

10

98 Tomo XIX

X



-@_? f;ﬂW’fM‘f"ﬂ- %ﬁ?«m‘frﬁfﬂ e @’Fﬂz__{;j‘#ﬁ"}/
j%::.r Steric ded [/%_(a’?r [/) )&w/rzv

e Comerdic HNavional

los dispuesto en los articulos 90 y 91 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, por las razones de hecho y de

derecho precedentemente expuestas, este Despacho
declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso Jerdrquico interpuesto por Ia
ciudadana ANETTE BEYER, tfitular de la cédula de identidad N°
10.334.427, actuando en su cardcter de apoderada de la
empresa “VORTICE S.P.A." en contra de la Resolucidn N° 410,
de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Tomo IV,
pdaginas 20 a 22, del Boletin de la Propiedad Industrial N° 425,
de fecha 20 de noviembre de 2023, emanada del Registro de
la Propiedad Industrial del Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante la cual declaré inadmisible |a
ratificacion  del recurso de reconsideracion, contra g
Resolucion N° 441, de fecha 22 de agosto de 2007, publicada
en el Bolefin de la Propiedad Industrial N° 490, del 24 de
octubre de 2007,que negd el registro de la marca “VORTICE”,
en clase 11 internacional, mediante la solicitud N° 06-28453.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas 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 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de

publicado en la Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de
fecha 17 de noviembre de 2014.

11
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conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 23
de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativaé, concatenado con el numeral 1 del articulo 32
ibidem, dentro del término de ciento ochenta (180) dias
confinuos, contados a partir de su notificacion.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -
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® Vid. Gaceta Oficial de la Repiblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451, de fecha 22 de Jjunio de
2010.
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