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Caracas, 18 0CT 2024

ANOS 214°, 185, y 25°

RESOLUCION

En fecha 13/06/2024 lo ciudadano MARIA DEL ROSARIO
QUINTERO, venezolana, hdbil en derecho, Abogado en
gjercicio, INPREABOGADO N° 32,606, fitular de la cédula de
identidad N° 5.962.633, y Agente de la Propiedad Industrial N°
2.036, actuando con el cardcter de Apoderado Legal de la
sociedad mercantil norteamericana TYCO FIRE PRODUCTS LP,
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional, Recurso Jerdrquico contra el Acto Administrativo
emanado del SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (SAPI), contenido en la Resolucion N° 369 de
fecha 15/05/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 630 en fecha 23/05/2024, que declara SIN LUGAR
el Recurso de Reconsideracion interpuesto contra la Resolucion
N°® 1367 de fecha 14/05/2019, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 474 en fecha 26/09/2005, y por tanto,
CONFIRMA la negativa de oficio, por considerar estar incursa
en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral
11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, la Selicitud
N° 2004-07091, Marca: “SAPPHIRE”, en Clase 01 Internacional,
para distinguir: Composiciones quimicas para la extincién de
incendios.
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el recurso se ejerce contra
el Acto Administrativo contenido en la Resolucién N° 349 de
fecha 15/05/2024 publicada en el Boletin de Ia Propiedad
Industrial N°® 430 en fecha 23/05/2024, emitida por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Industrial (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue
dictado por un drgano dependiente jerdrquicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, como lo
es, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) v,
siendo esta Alzada el érgano superior jerdrquico del mismo, en
consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

i
ADMISIBILIDAD

Visto y anadlizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada
aprecia gque cumple con fodos los extremos exigidos en el
arficulo 49 de Ila Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos! (LOPA), por lo que de seguida pasa o
pronunciarse sobre la tempestividad del mismo.

! Vid Publicada en Gaceta Oficial de la Repuiblica bolivariana de Venezuela N° 2818 Extraordinario
de fecha 1 de julio de 1981.
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senfido, se tiene en lo gue respecta dl acto
ado, la Recurrente fue efectivamente notificada del
mediante publicacion del Boletin de la Propiedad
Jstrial N° 630, en fecha 23/05/2024, fecha esta corroborada
cianie Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 123-2024 de esa misma
na, emanado por el Servicio Autdnomo de la Propiedad
felectual,
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Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el
mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso
Jerdrquico correrd a partir del dia 24/05/2024 hasta el dia
13/06/2024, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, tenemos que al verificar en efecto que
el Recurso Jerdrquico fue interpuesto en fecha 13/06/2024 v
haciendo el debido contraste de esta fecha para con la fecha
limite arriba indicada, en consecuencia, se concluye que la
interposicion de los mismos se efectud en tiempo hdébil para
ello. Asi declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 17/05/2024, |lc Ciudadana MARIA DEL ROSARIO
QUINTERO, en nombre vy representacién de la sociedad
mercantil norteamericana ANSUL, INCORPORATED, la cual con
el tiempo cambio de nombre a: TYCO FIRE PRODUCTOS LP,
mediante comunicacion N° 2004-07091, solicitd el registro de Ia
marca “SAPPHIRE” Clase 1 internacional, para distinguir:
Composiciones quimicas, para la extincion de incendios.
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En fecha 08/10/2005, la ciudadana Irene de Sola Lander, en
nombre y representacion de la empresa solicitante de marca,
interpone escritfo  INFORMANDO que estd solicitando la
cancelacién de marca “SAPPHYR", registro N° 236.257-P, en
interés de su representada por considerar gue puede constituir
un obstaculo que haga negar el registro que solicita.

En fecha 14/09/2005, mediante Resolucion N° 1367, publicada
en Boletin de la Propiedad Industrial N° 474, en fecha 26 de
septiembre de 2005, El Servicio Auténomo de Propiedad
Industrial, NIEGA DE OFICIO, la solicitud de registro de la marcao
solicitada “SAPPHIRE", por considerar que se encuentra incursa
en la causal prohibitiva de registro contenida en el literal d),
del articulo 135, de la Decision 486, de la Comunidad Andina
de Naciones por considerar que el signo presenta parecido
con la marca registrada “SAPPHYR”, bajo el N° P-236257 en
Clase 1.

En fecha 18/11/2018, La Recurrente ejerce formal Recurso de
Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 15/05/2024, mediante Resolucion N° 349, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 630, en fecha 23 de
mayo de 2024, El Servicio Auténomo de la Propiedad
intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracion interpuesto y por tanto CONFIRMA el acto
recurrido, indicando gue la solicitud de registro, por considerar
que se encuentra incursa en la causal prohibitiva de registro
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establecida en el numeral 11 del articulo 33, de la Ley de
Propiedad Industrial.

En fecha 13 de junio de 2024, La Recumrente ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta La Recurrente en su escrito, fundamentalmente, lo
siguiente:

Que, la Resolucidon N° 369, a su entender, incurre en el vicio de
inmotivacion, toda vez que, no contiene una expresion precisa
de los hechos, de las razones que fueron alegadas y de los
fundamentfos legales pertinentes que llevaron a la
Administracion a tomar la decisidn denegatoria.

Que, el acto emanado por el érgano registral, no razona ni
motiva cuales son los argumentos de hecho y de derecho que
conllevaron a la negativa de oficio de su registro.

Que, si bien es ciertfo gue los signos en conflicto, tienen cierto
nivel de similitud, no se puede obvior el principio de
especialidad en materia de marcas, que es aquel que versa
Unicamente en el destino de la marca a los productos que
distingue.
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Que, en razonamiento a lo anterior, los productos destinados
por ambas marcas, la solicitante vs la negante, estdn dirigidos
a identificar productos totalmente distintos uno del otro, vy sus
canales de distribucion y comercializacion responden o
infereses disimiles, que en modo alguno se conectan y puedan
prestar a confundibilidad al publico consumidor.

Que, en este caso, las marcas perfectamente pueden coexistir
en base a la regla de la especialidad del consumidor, porque
representan productos totalmente distintos uno con el destino
especifico de controlar y prevenir incendios, y el ofro en la
manufactura de explosivos para el sector de la mineria.

Que, a los fines de aspirar al registro solicitado, interpusc una
solicitud de cancelacion por no uso de la marca negante.

Que, a los fines de asegurar la prioridad de su registro, solicita
suspender la decision en este proceso jerdrquico, hasta que se
decida su solicitud de cancelacién de la marca negante.

VI
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo antferior y estudiadas como han sido las actas
procesales que conforman el expediente administrativo del
caso, esta Alzada pasa a pronunciarse sobre los alegatos
esgrimidos por La Recurrente, en los siguientes terminos:
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La Recurrente, denuncia fundamentalmente, la comision por
parte del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual del
vicio de inmotivacion.

Tal denuncia, lo conforma el hecho de no sustentar
debidamente la causa o los mofivos por los cuales la
administracion decidié en la forma gue afectd los derechos
del particular interesado.

La Jurisprudencia y la doctrina en la materia, son contestes en
establecer 3 tipos de este vicio que afecta la causa del acto, y
al respecto son: 1) La falta absoluta de motivacion, o
inmotivacién propiamente dicha, es decir, no expresar las
razones de hecho y de derecho que conllevan a la
administracién a adoptar la decision que afecta los intereses
del particular. 2) La ambigledad o confrariedad en la
motivacion, cosa que conllevan a enconirarla ininteligible e,
incluso, inaplicable por falta de logica, y 3) La falta de motivos
suficientes que permitan sustentar el acto administrativo, o
también llamado, motivacion insuficiente.

Ahora bien, analizado el vicio delatado, corresponde ahora
verificar si del contenido del acto recurrido, pueda verificarse
esta denuncia.

En este sentido, constatamos que el acto recurrido nos informa
que:

e
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“En efecto, luego del andlisis de [os signos marcarios,
este Registro observa que los signos contienen
parcialmente el signo regisfrado..."”

Posteriormente sostiene:

“... podemos determinar la similitud presente entre
los productos o servicios a ser prestados. lo cual
incrementa la posibilidod de que el publico
consumidor confunda el origen empresarial de los
productos o servicios (... mds aun tratdndose de
productos o servicios dirigidos a consumidores no

especializados. ...” (Resaltado que destaco).

Ahora bien, visto los exiractos antferiores, se aprecia con
meridiana claridad, la existencia de motivacion tanto en los
hechos como en el derecho, sin notar en las mismas que
existan expresiones vagas, ambiguas, imprecisas o incluso,
contradictorias entre si, y mucho menos, la ausencia de
razonamientos © motivos que impulsen la decisién, razén por la
cual, esta Alzada administrativa no conviene con La
Recurrente en la denuncia que por este motivo formula y, por
tanto, la desecha. Asi se decide.

Establecido lo anterior, seguidamente pasa esta Alzada a
pronunciarse sobre la procedencia de la causal prohibitiva de
registro contenida en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial aplicada al caso que aqui nos ocupa, y al
efecto, cita:

90 Tomo XVill

s



o
Lo firetpbersace Py J’w,ur')‘f.rﬂ/,’fx
iro bl S ttor CS ‘r';/,w/in‘

ST T - 'J.(/(«g'_«‘a,a;//

]

~

— -~
(W

D

‘Artfculo 33.- No podrd adoptarse ni regisirars

marcas:

(C

11) o marca que se parezca grdfica 0
fonéticamente a ofra ya registrada, para los
mismos o andlogos articulos;”

[Resaltado que destaco)

Como se puede desprender de la cita, la norma establece
con meridiona claridad, dos supuestos de hecho para poder
ser aplicada, El Primero: Que refiere al parecido tanto grdfico
como fonético con ofra marca ya registrada, y El Segundo:
Que refiere al uso o destino de la marca, en los mismos o
andlogos productos con ofra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificacion, precisamente en evitar
el aprovechamiento del esfuerzo djeno, como lo es el hecho
de la inversidon en publicidad y mercadeo que readliza el titular
de la marca registrada, para posicionarla y darla a conocer en
el mercado y, por otfra parte, evitar que el publico consumidor
incurra en error al establecer el origen empresarial de la
marca.

En el caso que nos ocupa, a simple vista se aprecia que ambas
marcas: “SAPPHYR” (registrada) vs “SAPPHIRE" (solicitada), sin
duda alguna, poseen parecido fonéticos y grdficos, muy a
pesar de que difieren en una silaba dentro de su contenido,

configurando asi el primer supuesto de hecho mencionado por
la norma.
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En cuanto al destino o uso de la marca, que es el segundo
supuesto de hecho a analizar, aprecia esta Alzada que para la
marca solicitada “SAPPHIRE”, la misma estd destinada o
distinguir: Composiciones quimicas para la extincién de
incendios.

En cambio, a lo que respecta al uso de la marca registrada
“SAPPHYR”, lo misma estd destinada a distinguir: Productos

quimicos utilizados en la industria, incluyendo nitrato de
amonio, nifratc de amonio granulado, nitrato de amonio
granular de grado industrial utilizando sal de amonio de un
aditivo de poliestireno sulfonado.

De conformidad con lo expuesto, aprecia esta Alzada que el
destino de la marca registrada, es el mismo o de similar
naturaleza que el de la solicitante, pues ambas refieren a
productos quimicos, que si bien es cierto su canal de
distribucion y comercializacion pueden ser distintos, e incluso,
puedan referir a intereses disimiles, no menos cierfo es el hecho
gue los productos quimicos a ser comercializados, es parecido
en ambos casos.

En virtud de lo anterior, esta Alzada determina que o
coexistencia de marcas no puede darse en el presente caso,
por manifestarse el riesgo de confusion empresarial entre las
mismas. Asi se decide.

En lo gue respecta a la acumulacion de causas y el pedimento
de suspender la decision en jerdrquico hasta que se decida la
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solicitud de cancelacién por no uso de la marca neganie
formulada por La Recurrente. Esta Alzada informa que la
acumulacién no procede en este caso, por ser causas distintas
que no guardan relaciéon intima entre si, salvo la cancelacion
de una marca para poder optar a su reivindicaciéon por ofro
titular, lo que conlleva a considerar en su lugar, una sucesion
de titulares. Asi se decide.

En lo gue respecta a la suspensidon de la decision en este
proceso jerdrquico, hasta gue se decida la cancelaciéon de la
marca negante, ello con el fin de asegurar la prioridad de
registro, tenemos al igual que el anterior, que los procesos son
totalmente distintos y no guardan relacién intima entre si, toda
vez que no responden a los mismos sujetos, ni a las mismas
causas, y mucho menos a las mismas pretensiones, por o que
se niega la misma. Asi fambiéen se decide.

De conformidad con lo expuesto, esta Alzada administrativa
conviene totalmente con la posicion fijada por El Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual, en el que niega de
oficio el registro por presentarse la friple identidad entre la
marca solicitante y la marca negante consfituido esto por los
parecidos, graficos, fonéticos y destino de productos, lo que la
hace incursa en la causal prohibitiva de registro establecido en

el literal 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Asf
se decide.

11
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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 Pdblica? en concordancia con
lo dispuesto en el arficulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERQ: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por la
ciudadana MARIA DEL ROSARIO QUINTERO, en representacion
de la sociedad mercantil norteamericana TYCO FIRE PRODUCTS
LP.

SEGUNDO: CONFIRMA el acto administrativo recurrido en todas
suUs partes.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativoss, en
concordancia con el arficulo 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

2 vid.Gaceta Oficial Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014
3 vid. Gaceta Oficial N° 2,818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981
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del articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccién
Contencioso Administrativa®, concatenado con el numeral |
del articulo 32, ejusdem, dentro del término de ciento
ochenta (180) dias continuos, contados a partir de su
notificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial. =
Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

-Nofifiquese. -

PUBLICA
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" SLUIS ANTONIO VILKEGAS RAMIREZ
Minisiro del Poder Populer de Comercio Nacional

Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 4.794, Extraordinario

+ Vid.Gacela Oficial de la Replblica Bolivariona de Venezuela N.° 39,451 de 22 de junio de 2010
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