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ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION

En fecha 11/02/2025, |a ciudadana ALICIA MOLERO MORAN,
venezolana, ftitular de la cédula de identidad N°
V.-10.413.619, Agente de la Propiedad Industrial N° 3.549,
actuando con el carécter de Apoderada Legal de la
sociedad mercantil Estadounidense MPR REVOCABLE TRUST,
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico confra el Acto
Administrativo emanado por el SERVICIO AUTONOMO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), contenido en la Resolucion
N° 64 de fecha 06/01/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 638 en fecha 21/01/2025, que
declaré6 SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracion
interpuesto en fecha 27/10/2010, contra la Resolucion N°
0379 de fecha 01/10/2010, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 515 en fecha 01/10/2010, que NIEGA
DE OFICIO la solicitud de registro de la marca comercial
“UPPER D.E.C.K"”, inscripcidn N° 2008-016633, en clase 28
Internacional, para distinguir: juegos de destreza, de accion;
mdquinas de juegos de entretenimiento; juegos de galeria;
juegos de video educativos electronicos tipo galeria; juegos
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cle video electronicos tipo galeria; juegos de mesa de
baloncesto; entre ofros fipos vy sus variedades., entre ofros,
por considerar que posee parecido grdtico, fonético vy
concepiual con otfra marca vya registrada, hacieéndcla
incursa en la causal prohibitiva de registro establecida en el
numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Indusiriai’,
§
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormentie, el Recurso Jerdrquico, se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en ia
Resolucion N° &4 de fecha 06/01/2025, publicada en el
Boleiin de la Propiedad Indusirial N°¢ 638 de fecha
21/01/2028, emitida por el Servicio Autbnomo de o
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahorg bien, una vez evidenciado que el acto recuriido, fue
dictado por un érgano dependiente jerdrquicamenie de
este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacionat v,
siendo esta Alzada, el ergano superior jerdrquico del mismo,
en consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

U ¥id.: Gaceta Oficial de la RepiUblica de Venezuela N° 25,227 de fecha
10/12/1756.
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ADMISIBILIDAD

Visto y anadlizado el contenido del escrifo recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con los exiremos exigidos en el
arficulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos?, por lo que de seguida pasa a pronunciarse
sobre su fempestividad.

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

fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
01-2025.

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

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico
fue interpuesto en fecha 11/02/2025, es decir, en la fecha
limite arriba indicada, por lo que se concluye que fue
presentado en tiempo hdbil para ello. Asi se declara.

2 Vid. Gaceta @ficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.
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ANTECEDENTES

En fecha 22/08/2008, mediante tradmite N® 2008-016633, I
sociedad mercantil estadounidense MPR REVOCABLE TRUST,
solicité ante el Servicio Auténomo "de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la Marca: “UPPER D.E.C.K.”, en
clase en clase 28 Internacional, para distinguir: Juegos de
destreza, de accion; mdqguinas de juegos de
enfretenimiento; juegos de galeria; juego de video
educativos electronicos fipo galeria; juegos de video
electronicos tipo galeria; juegos de mesa de baloncesto;
equipos para jugar juegos de billar; equipos para jugar
juegos de bingo; juego de mesa: juegos de cartas; juegos de
video operados con monedas; juegos de dados; conjuntos
de boletos desechables para jugar juegos de azar, entre
ofros.

En fecha 01/10/2010, mediante Resolucion N° 0379,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 515, en
fecha 01/10/2010, el Servicio Autonomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), NIEGA DE OFICIO el registro solicitado, por
presentar parecido grdfico, fonético y conceptual con una
marca  previomente registrada denominada  “UPPER
D.E.C.K.”, registrada a nombre THE UPPER DECK COMPANY",
registro N° P286494, razon por la cual considera gue estd

4
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incursa en la causal prohibitiva de registro prevista en el
numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial,

En fecha 27/10/2010, la sociedad mercantil estadounidense
MPR REVOCABLE TRUST, a fravés de su Apoderado Legal
ciudadana DELFINA ALONSO BRICENO, titular de la cédula
de idenfidad N° V.-3.959.639 en lo adelante La Recurrente,
interpone Recurso de Reconsideracidn conira la negativa
anterior.

En fecha 06/01/2025, mediante Resolucion N° é4, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 638 en fecha
21/01/2025, el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion y
CONFIRMA en fodas sus partes el acto impugnado.

En fecha 11/02/2025, La Recurrente ejerce formalmente
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente en sus alegatos afirma que el érgano registral
incurrid en error de apreciaciéon del signo, sin hacer un
andlisis exhaustivo del mismo v, sin tomar en cuenta la cesion

que se realizé a favor de la empresa MPR REVOCALBES TRUST, .
tratdndose de dos (2) marcas de la misma titular.
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Asevera gue su caso corresponde a una familia marcaria, Ia
cual, se ve configurada cuando un mismo titular obtiene
derechos exclusivos sobre un mismo signo o sus variaciones.

Que el organo registral, solo se limitd a constatar el hecho
impeditivo de registro con la existencia de |la marca
negante, pero no verificé la cesion de la marca neganfe en
favor de La Recurrenie.

Que, en virtud de lo antes expuesto, alega que no se tomd
en cuenta la solicitud de traspaso o cesidon presentada tanto
en el Recurso de Reconsideracidn como en el Recurso
Jerdrquico, a los fines de dictar el acto objeto de
impugnacion.

V'l
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto que la denuncia se circunscribe, en que la
administraciéon marcaria, obvio constatar el hecho que tarto
la marca solicitada como la marca registrada pertenecen a
un mismo vy unico fitular, esta Alzada considera que dicha
circunstancia, encuadra en o que se conoce como Vvicio de
falso supuesto de hecho.

El falso supuesto de hecho se configura, cuando I
Administracion al dictar el Acto, fundamenta su decision en
hechos inexistentes, falsos, o que ocurrieron de manerc
6
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distinta a la apreciada por el érgano, subsumiéndolos en
una norma juridica que no le corresponde.

Esto acarrea el vicio en la causa del acto administrativo vy,
por lo tanto, la nulidad absoluta del mismo, toda vez que se
concibe bajo una apreciacion falsa, erronea o inexacta de
los hechos.

Como es l6gico suponer, la denuncia de este vicio obliga a
La Administracion a revisar, los hechos plasmados en las
actas del expediente administrativo del caso, a los fines de
determinar, si es procedente tal delacion.

De comprobarse lo anterior, el hecho impeditivo de regisiro
quedaria desvirtuado, por corresponder al derecho que
todo titular de una marca posee a los fines de establecer
una familia de marcas, sin que ello implique riesgo de

confusion de procedencia empresarial en el publico
consumidor.

En este orden de ideas tenemos que, de la revision
efectuada a las actas contenidas en el expediente
administrativo del caso, se desprende 10 siguiente:

Riela en los folios 16 y 17, Resolucidn N° 0379 de fecha
01/10/2010 (Acto Primigenio), en el cual consta que la
negativa de registro obedece a la existencia previa de la g :
marca “UPPER D.E.C.K.”, en Clase 28 Internacional, registrad

7
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con el N” P2864%94, propiedad de ia sociedad mercantil
norteamericana THE UPPER DECK COMPANY.

Riela en los folios 20 al 27, Recurso de Reconsideracion v las
pruebas anexadas en el mismo, en el que La Recurrenie
aporta como medio probatorio una solicitud de cesion a su
favor de la marca negante “UPPER DECHK”, Registro N*
P270265.

Del andlisis efectuado a la solicitud de cesion de la marca
negante en favor de La Recurrente, se constaié
efectivamente que, en el espacio correspondiente a Id
identificacion y firmas de las partes, NO EXISTE FIRMA Ni
IDENTIFICACIGN DE LA PARTE CEDENTE Y 'SU APODERADQ.

Por ofra parte, esta Alzada observa, que en lo que respecta
al CESIONARIC, sélo consta la firma del apoderado del
cesionario careciendo el documento de cesion de |
identificacion tanto del apoderado del cesionario, como del
cesionario del mismo. (Folio 24). Asimismo, se aprecia que ia
solicitud de cesién obedece a un signo marcario con registro
distinto al determinado por el érgano registral.

No obstante, visto que los asuntos framitados ante el Servicic
Autdbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), revister
seriedad, se observa que dicho drgano dio inicio ¢ unc
solicitud de cesion de marca, en virtud que riela en los foliog

(24-27) del expediente administrativo, el acuse de recibc
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respectivo, asi como también, la declaraciéon del pago de
los timbres fiscales, md&s no asilos pagos respectivos.

Por ofra parte, se constatdé que la marca por la cual la
solicitante alega su cesidon, no tiene el mismo numero de
registro, por el cual se declard la negativa de oficio, pero si
pertenece ala misma empresa titular de la marca negante,
por lo cual existe indicio de un mismo titular.

En virtud de estas circunstancias, esta Alzada considera que
el procedimiento de registro de la cesibn de marca se inicidé
alun cuando presenta carencia de firmas, pero no se
constata su culminacion efectiva en el expediente
administrativo del caso, por lo que esta Alzada no puede
determinar sf la cesidn es vdlida o se ha hecho efecliva.

Como puede inferirse, esta Alzada administrativa concuerda
parcialmente_con la denuncia formulada por La Recurrente,

en cuanto a la falta de constatacion por parte del érgano
registral, de la efectiva cesibn de la marca negante a su
favor, por lo que encuentra forzoso REPONER la causa al
estado de nueva decision administrativa, a los fines que el
Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
determine efectivamente si estd configurado la cesion de
marca que impide el registro solicitado. Asi se decide.
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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 v Fuerza de Ley
Orgdnica de la Administracion Publica® en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Jerdrquico
inferpuesto por la ciudadana ALICIA MOLERO MORAN,
venezolana, fitular de la cédula de identidad N°
V.-10.413.619, Agente de la Propiedad Industrial bajo el N°
3.549, actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
sociedad mercantil Estadounidense MPR REVOCABLE TRUST.

SEGUNDO: REVOCA el acto administrativo recurride que
decide el Recurso de Reconsideracion, asi como la
Resolucion N° 0379 (acto primigenio) de fecha 01/10/2010,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 515 en
fecha 01/10/2010, en lo que respecta a la solicitud N° 2008~
016633 de fecha 22/08/2008.

3 V¥id, Gaceta Oficial de la Republica Bolivarianca de Venezuela N° 6.147,
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 201 4.
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TERCERO: REPONE, el procedimiento administrativo al estado
de nueva decisién administrativa, siguiendo los Criterios aqui
expuestos.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de g
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordancia con el articulo 93 ejusdem, se advierte que la
presente  decisidn pPodrd ser recurridg ante el
Supremo de Justicia, de conformidad con lo
numeral 5 del articulo 23 de g
Jurisdiccion Contencioso Administrati
el numeral 1 del articulo 32
ciento ochentqg (180)
notificacion,

Tribunal
dispuesto en g
Ley Orgdnica de la
Va4 concatenado con
ibidem, dentro del término de
dias continuos, contados a partir ge sU

Publiquese en el Boletin de | Propiedad Industrigl,
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