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Caracasy 3 JUN 2025

ANOS 215°, 164°, y 26°
RESOLUCION

En fecha 10 de febrero de 2025, la ciudadana MARIA DEL
ROSARIO QUINTERO, venezolana, mayor de edad, abogada,
de este domicilio, titular de la cédula de identidad N°
V-5.962.633, INPREABOGADO N° 32406 y Agente de la
Propiedad Industrial N° 2036, actuando en este acto como
apoderada de la sociedad mercantil APPLE INC, domiciliada
en One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, interpuso
Recurso lJerdrquico ante el Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional contra la Resolucion N° 42 de fecha 06 de
enero de 2025, publicada en las pdaginas del 05 al 10, en el
Tomo XX del Boletin de |la Propiedad Industrial N° 638, de fecha
21 de enero de 2025, en la que se declara SIN LUGAR el
Recurso de Reconsideracion interpuesto contra la Resolucion
N° 3774, de fecha 07 de octubre de 2011, en la que se negd la
solicitud de registro de la marca IPAD inscripcidn N°

2010/000502 en clase 09 del nomencldator internacional y clase
nacional 26.

35 Tomo XIV



Opiblioa Pillvariana do Vensguela
iristorio del Poctor Pigputar
do Comercio Nhacional

|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, anferiormente, el recurso se ejerce contra
ol Acto Administrativo contenido en la Resolucién N° 42 de
fecha 06 de enero de 2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 638 de fecha 21 de enero de 2025,

emitida por el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue
dictado por un érgano dependiente jerdrquicamente de este
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo
esta Alzada, el érgano superior jerérquico del mismo, compete
su conocimiento. Asi se decide.

i
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrifo consignado, esta
Alzada considera que el mismo cumple con los exiremos
exigidos en el articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos!, por lo que de seguida pasa @ pronunciarse
sobre su fempestividad.

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente notificado
a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 638 de fecha 21/01/2025, fecha esta

' vid. Gaceta oficial de la Republica de venezuela No. 2.818 Extraordinario de
techa 01 de julio de 1981.

2
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corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°-01-2025, de
esa misma fecha.

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrguico,
comenzd a partir del 22/01/2025 hasta el 11/02/2025, ambas
fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico,
fue interpuesto en fecha 10/02/2025, es decir, antes de la
fecha limite arriba indicada, se concluye que se presentd en
tiempo hdbil. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 15 de enero de 2010, mediante trdmite N° 2010-
000502, la sociedad mercantii APPLE INC, solicité ante el
Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca IPAD, en clase 09 interacional para
distinguir: Computadoras; dispositivos de computadoras
periféricos; ferminales de computadores; hardware de
computadores; mdguinas de juego de computadores;
microprocesadores; tablén de memoria; monitores; pantallas;
teclados; mdbdems impresora; unidades de  discos;
adaptadores; tarjetas adaptadoras; controlador; medios de
almacenamientos para computadores en blanco; entre otros.

En fecha 07/10/2011, mediante Resolucién N° 3774, publicada
en €l Boletin de la Propiedad Industrial N°® 524 en fecha

3
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20/10/2011, el Servicio Autdénomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), NIEGA DE OFICIO el registro solicitado por presentar
parecido grdfico y fonético con ofra marca previamente
registrada, determinando que estd incursa en la causal
prohibitiva de registro, prevista en el numeral 11 del articulo 33
de la Ley de Propiedad Industrial2,

En fecha 16/11/2011, lo sociedad mercantil APPLE INC, ejerce
Recurso de Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 06/01/2025, mediante Resolucion N° 42, publicada en
el Boletin de la Propiedad Industrial N° 638 en fechg
21/01/2025, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracién y
CONFIRMA en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 10/02/2025, La Recurrente ejerce formalmente
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.
v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

Que las marcas IPAD e IPAQ desde el punto de vista
denominativo, presentan un prefijo similar construido por las
letras  "IPA", tenemos que los productos y servicios

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N.° 25227 de fecha 10 de
diciembre de 1956,
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comercializados u ofertados por cada uno de sus fitulares por
su naturaleza, finalidad y destino, resultan claramente
diferenciables enire si; es decir, que en el presente caso
ambas marcas, poseen CUALIDADES Y APLICACIONES muy
distintas y especificas, siendo imposible que pueda generarse
confusién en el pUblico consumidor; por lo tanto, la solicitud de
la sociedad mercanti APPLE INC, se encuentra
perfectamente ajustada a las disposiciones y requisitos que
informan el Derecho Marcario.

Que las marcas en conflicto, estan destinadas a identificar
productos vy servicios diferenciables entre si, por la capacidad
distintiva de cada una, las cuales han adquirido personalidad
propia, es decir, han adquirido este elemento importante para
que los consumidores se vinculen con ella.

Que el criterio esgrimido por la Registrador, de la Propiedad
Industrial quien para rechazar la solicitud del registro de la
marca IPAD, inscripcién N° 2010/502, estimé que la misma no
podia coexistir con la marca IPAQ, registro N° 230.423-P.

Asimismo, ese orgonismo estimd que por el hecho de
encontrarse en una misma clase, ambas marcas, estarian
destinadas a proteger productos o servicios idénticos o
similares; lo cual como ha guedado totalmente demostrado
resulta infundado, toda vez que las agendas personales o PDA
comercializadas por  HEWLETT-PACKARD  DEVELOPMENT
COMPANY, LP,, no guardan relacién alguna con las
novedosas y revolucionarias “Tablets” o tabletas IPAD
comercializadas por mi mandanie APPLE INC., lo cudl
ineludiblemente, evidencia que no existe riesgo de confusién
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para el consumidor por la existencia pacifica de las marcas en
conflicto.

En consecuencia, solicita que el Recurso Jerdrquico sea
declarado CON LUGAR y se le ordene al Registro de la
Propiedad Industrial REVOCAR la Resolucion Impugnada vy
ordene la CONCESION de la marca de Ml REPRESENTADA, por

cumplir esta con todos los requisitos legales para proceder con
su registro.

v
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto 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 documentacion adjunta al escrito
recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes
términos:

El numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial,
dispone que no podrdn adoptarse ni registrarse como marcas
aguellas que se parezcan grdfica y fonéticamente a otra ya
registrada, para los mismos o andlogos articulos.

En este sentido, en su estructura lingUistica existe similitud, y en
cuanto a su estructura ortogréfica se componen por el mismo
nimero de sflabas. De dlli, nos lleva a afirmar que existen
coincidencias susceptibles de crear confusion o riesgo de
asociaciéon, esto obedece a que la marca solicitada en su
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visibn integral no posee la suficiente distintividad para
diferenciarse de sus competidores en el mercado.

En lo que respecta a la consideracion de similitudes entre
marcas, la Jurisprudencia® reiterada ha determincdo lo
siguiente:

“...este Mdaximo Tribunal, en sentencia numero 514 del 3
de abril de 2001 (ratificada, entre otras, en Ias decisiones
numeros 1382, 142 y 922, de fechas 1° de agosto de
2007, 9 de febrero de 2010 y 10 de agosto de 2016),
establecio lo siguienfe;

Ante estas clrcunstancias, debe Ia Sala en la presente
oportunidad reiterar que existen diversos elementos a
considerar 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 [ratificada segun sentencia N° 911
del 10 de mayo de 2001), se establecid lo siguiente:

'En este sentido, cabe reiterar que en materia de
propiedad industrial son escasgs las reglas con valor
permanente para concluir en la confundibilidad de
marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de
esta Salo han establecido determinados criterios para
apreciar la semejanza enfre marcas, los cudles no tienen
un cardcter taxafivo sino meramente enunciativo y
deberdn ser aplicados ¢ la luz de cada caso concreto
(véanse sentencias de la Sala Polftico-Administrativa de
fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995,
casos: Sdfilo Societa Azionaria Fdbrica  Italiong
Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX
COMPANY, respectivamente). Algunos de estos
pardmetros se enumeran a continuacion:

3 Vid. Sentencia de esta Sala nimero 1216 del 17 de noviembre de 2016.
7
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a} La confundibliidad enfre marcas debe ser evidente y
no el resultado de un andlisis por separado de cada uno
de los elementos que integran la respectiva marca: la
confusién debe resulfar pues, de la comparacién 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 suficientemente dentro de
suU propio conjunto, constituirian la imagen figurativa y/o
fonética caracterfstica individualizadota a recordar por
el consumidor.

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

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

d) Debe considerarse también, la nafuraleza de los
bienes que prefende idenfificar la marca; si pertenecen
o la misma clase, su esfructura y su Gmbito 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
exista parecido fonéfico enire dos marcas comerciales
suficiente pora impedir el regisiro de una de ellas, es
necesarlo, que fal similitud resulte de la comparacion
que de conjunto se hago de las marcas, y no del
minucioso andlisls de cada wno de  sus
elementos (sentencia de esta Sala del 6 de agosto de
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1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela
S.A., ratificada en el fallo supra citado).

Asimismo, la confusién debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos y tomando en cuenta la
apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor, por lo que, lvego de efectuar un andlisis de
la estructura, asl como la acentuacién que debe
tomarse en cuenta para establecer las diferencias enire
las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso
se observa (...)" {Sic). (Resaltado de esa Sala).

De Ilo anterior, se desprende que para juzgar Ila
confundibilidad entre marcas, debe anadlizarse 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,
dentro del conjunto, no quedariaon protegidas aisladamente,
por si solas, como un derecho exclusivo de uso, pues el registro
es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada
uno de sus elementos por separado. Asimismo, la confusién
debe resultar de una simple comparacién de ambos signos y

tomando en cuenta la apreciacién de la fuerza expresiva o de
impacto en el consumidor o la consumidora.

Al efectuar la comparacion entre los signos controvertidos
"IPAQ" cuyo titular es “COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES
GROUP, L.P" vs. “IPAD", solicitada por la sociedad mercantil
“APPLE INC", se evidencia una completa similitud fonética, lo
que podria generar riesgo de error o confusién en el publico
consumidor, no solo por la confusidén directa, sino también
indirecta en la medida en gue dicho publico, podria pensar
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que los productos amparados por la marca ya registrada v 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 solicitodo o
registrado, como es, en el caso gue nos ocupa, fiene como
finalidad brindar proteccién efectiva a los terceros que
pudieran verse afectados, por lo gue este Despacho
desestima el alegato antes presentado y asf se declara.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos gue 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 Piblica* en concordancia con
lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por la
ciudadana MARIA DEL ROSARIO QUINTERO, titular de la cédula
de identidad No. V-5.962.633, INPREABOGADO N° 32.606,
actuando en este acto como apoderada de la sociedad
mercantil APPLE INC.

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

Wid. Decreto N° 1,424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgdnica de la
Administracién Publica, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica

Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Exftraordinario, de fecha 17 de noviembre de
2014,

10
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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 ciento ochenta (180) dias
continuos, contados a partir de su notificacion.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Publiguese en el Boletin de la Propiedad Industrial, -

Nofifiquese. -

S Vid. Ley Orgénica 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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